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| NFORVE DE | NVESTI GACI ON Cl JUL

TEMA: SOBRE LAS | NVENCI ONES LABORALES

RESUMEN. En el presente infornme se presenta una recopilacion
doctrinaria, normativa y jurisprudencial sobre le tema de |as
| nvenci ones Labor al es.

En nuestro pais |la Ley de patentes de invenci én, dibujos y nodel os
industriales y nodelos de utilidad, regula en su articulo 4
aquel | os casos donde |a invenci 6n es efectuada en ejecuci 6n de un
contrato de obra o de servicios o bien un contrato de trabajo.
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1 DOCCTRI NA

De | a I nvenci 6n Labor al

[ PEREZ PEREZ, Manuel ]*

La invencién |aboral es un devenir diacrénico, es configurable
cono un internezzo, si se permte l|la licencia de acudir al
| enguaj e nmusical. En efecto no | o sea necesarianmente, |a invencion
| aboral es cada vez nas, sin enbargo, fruto de un actividad

i nvestigadora. Pero al propio tienpo, la invencié6n |aboral es
precedente necesario de uno de los titulos de la propiedad
industrial, la patente o el nodelo de utilidad, sin olvidar que

conb nera sugerencia o propuesta de nejora técnica, no concluye en
si msnma su razén de ser. Desde esta Optica, la invencion |abora

se integra, conp una fase internedia, en un flujo tecnol 6gico que
com enza con la actividad de investigacidén y que, con una Vision
demasi ado tedrica, concluye con su inscripcion y proteccion por el

Registro de la Propiedad Industrial, pero que, sin enbargo, en
atenciéon a |lo que sucede en la realidad, aquello no termna
sinplenente asi, sino que continda con |la explotacion, 1o que
inplicara su desarrollo y nejora, dando lugar a wuna espiral

ascendente, continua e inacabable, tal conmb hoy se conoce |a
i nvestigaciéon y el desarrollo tecnoldgico (I + D).

Sin perjuicio de esta vision relativista y ideoldégica de la
i nvenci 6n | aboral, tanbién es adecuado considerarla conb un quid,
un valor-en-si, sin relacién alguna ni con la previa actividad de
i nvestigacion, y en tal sentido la invencion (conmp hallazgo, cono
encuentro no planificado) manifiesta su puro caréacter ocasional

eventual e incluso aleatorio, conp tanbién es posible desligarla
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de la ldgica finalidad explotadora en réginen de exclusividad,
consecuencia de su proteccién industrial. Sin enbargo, esta
concepci 6n aislada de la invencion laboral, aun siendo posible y
aconsej abl e por su asepsia conb método de estudio, es nmas propia
de tienpos pretéritos que de |los actuales, tanto si nos atenenps
al auge y desarrollo que han adquirido en |os nonmentos presentes
esas dos fases que se relacionan, delinmtéandola, con la invencion
| aboral, conmo si valoranbs el poco interés que despierta, razon
por la cual debe ser descartada. Por todo ello, resulta oportuno
anal i zar esos dos limtes que dan contorno al objeto de nuestro
estudio: la actividad investigadora y |la protecci 6n industrial.

Titul ari dad de derechos en |la Creaci 6n de un Sitio Wb

[ Marie |asoni]?

No cabe duda que un sitio web es una obra que conpo tal es
beneficiaria de |a protecci 6n del derecho de autor acordada por |a
Ley sobre el Derecho de Autor (1), independientenente de Ila
protecci 6n de que pueda gozar cada uno de los elenentos que |o
conponen (2).

Asi, el autor de un sitio web gozard sobre éste de derechos
excl usivos, de orden noral y patrinonial (3).

El problema en materia de creacion de sitio web, es que
frecuentenente la enpresa requerira de la intervencidén de un
tercero para la realizacion de su sitio, no disponiendo de forma
interna de |os conocimentos 'y herram entas para poder
desarrol l arl o.

En tal hipotesis, ¢a quién pertenecen |os derechos de autor, es
decir, la propiedad del sitio?; ¢es al proveedor que ha realizado
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el sitio o a la enpresa que ha solicitado |la realizaci 6n?

El articulo 16 de la Ley sobre el Derecho de Autor sefial a que:

“en el caso de obras creadas en cunplimento de una relacion
| aboral o en ejecuci6n de un contrato por encargo, la titularidad
de | os derechos que puedan ser transferidos se regira por el pacto
entre | as partes.

A falta de estipulacién contractual expresa, se presune que |os
derechos patrinoniales sobre |la obra han sido cedidos al patrono o
comtenteen la forma no exclusiva y en |la nedida necesaria para
sus actividades habituales en la época de la creacion, o que
inmplica, igualnmente, que el enpleador o el comtente, segln
corresponda, cuentan con |la autorizacion para divulgar la obra y
defender |os derechos norales en cuanto sea necesario para |la
expl otaci 6n de la msma.”

Por consi gui ent e, salvo pacto contrario, |os derechos de
expl otaci 6n o patrinonial es sobre el sitio perteneceran a la
enpr esa.

Si el articulo 16 prevé una transmsién de |os derechos en
beneficio de la enpresa, esta cesién esta sin enbargo |imntada.

En efecto, segun |las disposiciones del articulo 16, no se trata de
una cesi 6n exclusiva, sino en forma no excl usiva.

Ademés, el proveedor permanece titular de sus derechos norales,
derechos inalienables y perpetuos (4).
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Asi, el derecho de paternidad pernmite al autor exigir la nencidn
de su nonbre y apellidos sobre todas sus creaciones, quienquiera
gque sea el titular de | os derechos patrinoniales.

El derecho de integridad permte tradicionalnmente al autor
oponerse a todas nodificaciones, nmutilaciones de su obra... |o que
implica que la enpresa no podra efectuar nodificacion del sitio
sin estar expresanente autorizada.

Ahora bien, wun sitio web no es wuna obra innutable sino |lo
contrario, se nodifica, evoluciona permanentenente y de nanera nuy
rapida. Soneter la evolucion del sitio a autorizaci 6n parece
demasi ado problematica para permtir una gestioén satisfactoria de
éste.

La enpresa debe estar en capaci dad de hacer sobre su sitio todas
| as nodificaciones, adjunciones, extracciones, supresiones que
desea sin traba.

En consecuencia, se aconseja que se establezca un contrato de
cesi 6n de derechos de autor que permita manejar |la cuestién de la
propi edad del sitio en beneficio de |a enpresa.

1- Necesidad de establecer un contrato de cesion de derechos de
aut or

La enpresa debe ser capaz de disfrutar de la propiedad y de la
expl otaci 6n de su sitio de manera absoluta. El Gnico nmedio seré él
de establ ecer un contrato de cesi 6n de derechos.
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La cesion debera concernir no s6lo el sitio en si msnp, Sino
tanbi én el conjunto de | os elenentos constitutivos de este sitio.

En efecto, un sitio web se presenta conb una obra conpuesta de
obras. Para que |a enpresa sea propietaria del conjunto, es decir,
del sitio y de los elenentos realizados que |o conponen, el
contrato de cesiOndebera prever la cesién integral y a nedida que
se va realizando el sitio y los elenentos que |o conponen, en
particul ar:

-t extos,

-grafisnos,

-ani naci ones,

-soni dos,

-enl aces,

-bases de datos (5).

2 - Formalisno del contrato de cesi 6n de derechos de autor

La cesion de derechos de autor estda sonetida a un fornmalisnp
riguroso.
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En efecto, la cesion debera respectar las reglas inperativas de |la
Ley sobre el Derecho de Autor.

Asi, el articulo 89 de la Ley sobre el Derecho de Autor precisa
que:

“ La cesibon se limta al derecho o derechos cedidos, y al tienpo y
anbito territorial pactados contractual mente. Cada una de |as
nodal i dades de utilizacién de |las obras es independiente de |as
demas y, en consecuencia, |la cesién sobre cada forma de uso debe
constar en forma expresa y escrita, quedando reservados al autor
t odos | os derechos que no haya cedido en forma explicita”.

El contrato de cesiOn deber& pues especificar en particular:

- la naturaleza de |os derechos cedidos: cabe detallar con la
mas precision posible, |os nbdos de explotaci 6n previstos, ya que
todo nopdo de explotacién no nencionado en el contrato estéa
consi derado conmo no cedido. Inporta pues ser preciso y exhaustivo,
para que |a enpresa pueda gozar de |la explotacion del sitio de |la
manera nmas absoluta. Los derechos cedi dos deben ser descritos:
repr oducci 6n, repr esentaci on, adapt aci 6n, t ransf or maci 6n
t raducci on. ..

I nportard indicar en el contrato un descriptivo preciso de |as
nodi fi caci ones que la obra podra sufrir durante |as evoluciones
del sitio web, a fin de reducir los riesgos de contestaci én.

- el plazo de la cesion: inportara prever un plazo de cesio6n para
la duracién legal de la proteccion de |os derechos de autor, es
decir, durante toda la vida del autor y 70 afios después de su
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nmuerte (6).

- el anbito territorial de la cesién: en |la nedida que Internet es
una red global a nivel nundial se considera una cesio6n “por el
mundo entero”.

3 - Hpoétesis en las cuales no es necesario establecer un
contrato de cesi 6n de derechos de autor

En al gunas hipotesis |legales, no es necesario, para |la enpresa,
recurrir al formalisnmo riguroso de la cesién de |os derechos de
aut or:

-La primera hipétesis concierne | os programas de ordenador.

El desarrollo de un sitio web inplica la creaci é6n de programas de
or denador especificos.

El articulo 71 de la Ley sobre el Derecho de Autor sefiala que, se
presune, salvo pacto en contrario, que |os autores del programa de
ordenador han cedido al productor, en forma ilimtada y exclusiva,
sus derechos patrinoniales (7).

La cesion automatica de |os derechos en beneficio de la enpresa
solo se limta a |los derechos patrinoniales del pr ogr ama
i nforméti co.

Sin enbrago, el derecho noral del autor esté igualnente |imtado
ya que no podra oponerse a que el productor realice o autorice la
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realizaci 6n de nodificaciones del prograna 0 versiones sucesivas
del programa, ni de programas derivados del misno (articulo 71 de
| a Ley sobre el Derecho de Autor).

-La segunda hipotesis consiste en calificar el sitio de obra
col ecti va.

La obra colectiva es |la obra creada por varios autores, por
iniciativa y bajo la coordinaci6én de una persona, natural o
juridica, que la divulga y publica bajo su direcci6n y nonbre.

En este caso la enpresa sera titular ab initio de |os derechos de
autor sobre el conjunto del sitio (8). Sin enbrago, | a
calificaci6n de obra colectiva por un sitio web aparece dudosa ya
que esta calificacion no beneficia de una consagracion
jurisprudencial (9).

Anexos:

(1) Ley sobre el Derecho de Autor - Decreto Legislativo 822 del 23
de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996). Texto
conpl eto accesible en el sitio del INDECOPI a |a direccion:

http://ww. i ndecopi . gob. pe/l egi sl aci onyj uri sprudenci a/ oda/d | eg822
.asp

(2) De forma simlar, wuna pelicula estd4 protegida cono obra
audi ovi sual independi entemrente de la proteccidén otorgada a |os
decorados, gui 6n o misica de fondo.

Cabe recordar que la proteccién por el derecho de autor requiere
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qgue la obra constituya una creacidn intelectual original. La
originalidad es la expresion creativa e individualizada de la
obra. Basta que no sea copia de otra, inporte un esfuerzo

intel ectual de caracteristicas propias y que haya sido producida
con el esfuerzo particular del autor.

(3) En efecto, segun el articulo 10 de la Ley sobre el Derecho de
Autor: “El autor es el titular originario de |os derechos
exclusivos sobre la obra, de orden noral y patrinonial,
reconoci dos por |a presente Ley”. Los derechos noral es del autor
se conponen del derecho de divulgacio6n, de paternidad, de
integridad, de nodificacion o variacion, de retiro de la obra de

conercio y de acceso (articulo 22 de la Ley).El autor goza adenas
del derecho exclusivo de explotar su obra. Este derecho
patri noni al conpr ende, “el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir: La reproduccion de la obra por cualquier
forma o procedimento. La conunicacio6n al publico de |la obra por
cual quier nmedio. La distribucion al pablico de la obra. La
traducci 6n, adaptaci 6n, arreglo u otra transformaci 6n de |a obra.
La inportaci 6n al territorio nacional de copias de |a obra hechas
sin autorizacién del titular del derecho por cualquier nedio
incluyendo nediante transm sion. Cual qui er otra forma de
utilizacién de la obra que no esta contenplada en la ley conp
excepci 6n al derecho patrinmonial, siendo la lista que antecede
neranent e enunciativa y no taxativa” (articulo 31 de |la Ley).

(4) Articulo 21 de la Ley sobre el Derecho de Autor: “ Los
derechos noral es reconocidos por la presente |ey, son perpetuos,
i nal i enabl es, inenbargables, irrenunciables e inprescriptibles”.

(5) Sin enbrago, estos elenmentos seran objeto de proteccion
i ndividual por el derecho de autor sienpre que relUnan |as
condi ci ones mini mas de creaci 6n original.
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(6) Articulo 52 de la Ley sobre el Derecho de Autor: “El derecho
patrinmonial dura toda la vida del autor y setenta afios después de
su fallecimento, cual quiera que sea el pais de origen de |a obra,
y se transmte por causa de nuerte de acuerdo a |as disposiciones
del Cbédigo Givil.”

(7) EI articulo 71 de la Ley sobre el Derecho de Autor no
di stingue | os programas de ordenador creados en el marco de una
rel aci 6n | aboral o en ejecucion de un contrato por encargo. Se
habla de nanera genérica de “autores”. Se puede, entonces,
consi derar que hay cesi 6n automatica de |os derechos a |la enpresa
en anbos casos.

Esta interpretacion no estéa conpartida por |as |egislaciones mnuy
protectoras de | os derechos de autor.

En Francia, por ejenplo, se considera que |la cesio6n automatica de
| os derechos en beneficio de la enpresa solo vale en el caso de
un programa realizado en cunplimento de un contrato de trabajo.
En el caso de un obra por encargo, un contrato de cesi 6n debe ser
est abl eci do.

(8) Articulo 15 de la Ley sobre el Derecho de Autor: “En la obra
colectiva, se presune, salvo pacto en contrario, que |os autores
han cedido en forma ilimtada y exclusiva la titularidad de |os
derechos patrinmoniales a la persona natural o juridica que la
publica o divulga con su propio nonbre, quien queda igualnente
facul tada para ejercer |os derechos noral es sobre |a obra”.

(9) En Francia, la calificaci6n de obra colectiva ha sido retenida
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por un sitio web pero non es sistenatica.

En particular, ver: Tribunal de Commerce de Paris - 1ére chanbre,
aff. Cybion ¢/ Qualitream 9 de febrero de 1998, comentario de la
deci si 6n (en francés) en:

http://ww. juriscomnet/chr/1/fr19981023. ht m .

| nvenci ones Laboral es en el Derecho Conparado

Las I nvenci ones Laboral es Argentina

[R Fernandez, Eduardo]’®

Por de | a Escuela Argentina de |Inventores.

Es nmuy habitual pensar en |la tarea de los inventores conp una
tarea aislada, independiente, inpredecible y sélo sujeta a |las
notivaciones e intereses de |los propios inventores. Esa inagen
puede muy bien corresponder al perfil nitico y caricaturesco de
| os inventores amateurs; sin enbargo, hoy en dia s6lo la practica
profesional de la invencion le puede ofrecer a l|los inventores
oportuni dades ciertas de tener éxito con sus proyectos. Y en tal
sentido esa profesionalizacion |les exige no sélo trabajar en
equipo y planificar en detalles todos |os pasos que su tarea
requi ere, sino ademas estar nuy al tanto del marco | egal en donde
debe desenpenfar se.

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
12



http://www.juriscom.net/chr/1/fr19981023.htm
http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

Surgen entonces algunas preguntas cuyas respuestas son de vita
importancia cuando un inventor se vincula con enpresas,
uni ver si dades o terceros que requieren de sus servicio0s:

1. ¢(Qué diferencias hay entre un inventor independiente y un
i nventor corporativo?

2. ¢Cuando un inventor recibe por encargo de un tercero, la
solicitud de inventar algo, de quién es el invento?

3. ¢(Qué sucede cuando un inventor desarrolla algo en su propio
trabajo, y sin que haya sido solicitado por sus propios
enpl eador es?

4. ¢Cuales son las diferencias entre |as invenciones de servicio y
| as i nvenciones |ibres?

5. ¢Cuales son las inplicancias |egales de realizar un invento por
encar go?

Estas y otras cuestiones conexas deberan formar parte de la rutina
de procedi mentos, cuando | os inventores profesionales presten sus
servicios a terceros, para evitar asi mal os  ent endi dos,
di screpanci as y conflictos | egal es i nnecesari os, aunque
frecuent es.

EVOLUCI ON HI STORI CA:

Desde tienpos remptos |os inventos fueron originados por
i ndi vi duos ai sl ados, artesanos o trabajadores independientes, que
recurrian a su ingenio para resolver un problema técnico de su
tarea especifica e innediata. En |la actualidad |as exigencias de

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
13



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

nercado, l|la velocidad de los canbios tecnoloégicos y la fuerte
conpetencia entre las enpresas, hace que |la mayor parte de |os
recursos financieros volcados al desarrollo de nuevos productos,
se encuentren en |os Departanentos de |+D, de |las enpresas y de
| as uni ver si dades.

Esta circunstancia ha provocado un gran incremento en el nunmero de
investigadores y cientificos que se dedican a los desarrollos
t ecnol 6gi cos, marcando un claro retroceso en el nunero de |os
i nvent ores i ndependi ent es.

De todas formas, y aunque nuchos académ cos, teoéricos de la
propiedad intelectual y cientificos de |I|aboratorio, arguyan
apresuradanmente que ya casi no queda espacio para la participaci 6n
de los inventores independientes, la evidencia historica y |os
dat os actuales, nos permten verificar no s6lo la existencia de
i nventores profesionales independientes, sino que su rol social
sigue vigente a l|a hora de hacer aportes significativos al
desarroll o tecnol 6gico de |a hunmanidad. En tal sentido no deberia
confundirse la cantidad de recursos técnicos y financieros y el
nunero de investigadores, con la calidad de |os resultados, porque
es bien sabido que después de cierto |limte, no existe una
rel aci 6n causal entre el incremento de los recursos y |la cantidad
de personal involucrado, con la relevancia de |los |logros. “Ms, no
sienpre significa nejor”.

MARCO LEGAL:

LI egados a este punto, cabe preguntarnos entonces: ¢A quién
pertenecen | os resul tados de |as investigaci ones?
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Bajo esta circunstancia, el tratamento legal de la titularidad de
los resultados de las investigaciones, en forma de inventos u
otros desarrol | os t écni cos, ha cobr ado una i mportanci a
significativa no solo con el fin de determ nar qui én puede ejercer
| os derechos de titularidad y cono consecuencia apropiarse de |os
benefi ci os econém cos de |la oportuna explotacion conercial, sino
gue tanbi én, para orientar |as decisiones politicas para pronover,
estinmular e incentivar a quienes inventan o realizan aportes
t ecnol 6gi cos significativos tanto en el anbito enpresarial conp en
el anbito académ co.

La experiencia cotidiana ha denpstrado que pese a |as previsiones
de los legisladores en todo el mundo, aun no resulta facil dar una
respuesta inequivoca y categérica a |la pregunta planteada sobre |a
titularidad de los resultados de las investigaciones. Todo esto
debi do basi canente a | as siguientes alternativas.

a) La existencia de variadas situaciones contractuales que se
pueden dar en la relacidn existente entre el trabajador y el
enpl eador .

b) La existencia de diversos tipos de resultados proveni entes de
| as distintas disciplinas, areas y niveles de | +D.

c) La existencia de distintos paranetros y previsiones juridicas a
tener en cuenta, cuando no es clara y categé6rica la titularidad
del resultado de la investigacion

En general las leyes de patentes nas nobdernas y actualizadas,
tienen una estructura y orden juridico simlar en casi todo el
mundo, y sirven conp base de referencia a tener en cuenta a la
hor a de est abl ecer un vincul o contractual entre el
inventor/investigador y | as enpresas o universi dades.
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En el caso de la Argentina, esas previsiones juridicas estéan
establ ecidas por |la Ley de Patentes de Invencién y Modelos de
Uilidad N°: 24.481.

Cuando el resultado de la investigacion consiste en un nuevo
producto o un nuevo procedinmento patentable, o un producto que
pueda ser protegido por |os denom nados “Certificados de Mddel o de
Utilidad”, el resultado de la investigacion queda en la 6rbita de
| a protecci én conferida por la Ley N°: 24.481 ya nenci onada.

Esta ley con relacién a la titularidad de |os derechos en su

Articulo 8°, dice: “El derecho a la patente pertenecera al
inventor o a sus causahabientes, quienes tendran el derecho de
cederlo o transferirlo por cualquier nmedio licito y concretar

contratos de licencia”.

Por otra parte, el Articulo 9° establece que: “Salvo prueba en
contrario, se presunmira inventor a |la persona o personas fisicas,
gue se designen conpb tales en la solicitud de patentes o de
Certificado de Model o de Utilidad”.

Dada las distintas nodalidades y alternativas, y la realidad de
cono de donde provienen los desarrollos tecnoldgicos, |as
| egi sl aci ones sobre patentes de invencidon de 1os principales
pai ses del nundo, contienen normas especificas sobre |os inventos
de los enpleados y |la nmayoria distingue dos tipos de invenciones
gue doctrinari anmente se denom nan:

| . Invenci ones de servicio:
* Absol utas o por encargo.

e Rel ati vas.
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1. Invenciones |ibres.

Las invenciones de servicio absolutas o por encargo son |as
realizadas por el trabajador/inventor cuando éste ha sido
contratado para realizar tareas de investigacion y desarrollo
(1+D).

Las invenciones de servicio relativas son l|las realizadas en el
area de las actividades del enpleador, por el trabajador/inventor
sin estar éste obligado por su vinculo contractual pero habiendo
confl ui do par a su resul t ado, dat os, equi pos, per sonal
conoci m ent os, i nformaci 6n especifica 'y recursos econéni cos
pr opor ci onados por el enpl eador.

Las i nvenci ones l'ibres son | as desarrol | adas por e
trabaj ador/inventor sin estar éste obligado a ello y sin la
utilizaci 6n de medi o sum ni strados por el enpleador.

La nmencionada |ley de nuestro pais, en su Articulo 10°, y bajo el
titulo “Las invenciones desarrolladas durante la relacidn
| aboral”, en su primer parrafo se refiere a las invenciones de
“Servicio Absolutas”, del siguiente nodo:

“a). Las realizadas por el trabajador durante el curso de su
contrato de trabajo o relaci6n de trabajo o de servicio con el
enpl eador que tengan por objeto total, o parcialnente Ia
real i zaci 6n de activi dades inventivas”.

La titularidad de | as invenciones de Servicio Absol utas:
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“Estas invenciones”, continta diciendo el inciso a). del Articulo
10, “perteneceran al enpleador”, o sea que quien ejercera |os
derechos del titular es él, y este derecho le asiste en formm
originaria y no a titulo derivado, o sea que el enpleador puede
solicitar la patente a su nonbre, sin prejuicio del derecho del
trabaj ador a ser nencionado en el titulo, conp consecuencia del
derecho noral de autor consagrado en la parte final del Articulo 9
de la referido |ey.

Esta previsién legal tiene una gran base razonable, ya que el
logro de la invencién se ha debido a que el enpleador ha puesto a
di sposi ci 6n del t rabaj ador/i nventor: | abor at ori os, per sonal
auxi liar, recursos econom cos, i nfraestructura, i nf or maci 6n,
i nsunos, etc., y ademds el invento se obtiene en el narco de una
relacién de trabajo que tiene conbp objeto actividades de esta
nat ur al eza.

Los benefi ci os econdém cos en |as i nvenci ones de Servicio
Absol ut as:

Segun puede leerse en el Articulo, en su inciso b). “El trabajador
autor de la invencién bajo el supuesto anterior, tendrd derecho a
una remruneraci 6n suplenentaria por su realizacién, si su aporte
personal a la invencion y la inportancia de la msma para |a
enpresa excede de nanera evidente el contenido explicito o
inmplicito de su contrato o relaci6on de trabajo”.

Conb puede apreciarse, la participacién en |os beneficios que
ocasione la explotacién conercial de un invento, para el
trabaj ador es excepcional si concurren estas dos cuestiones
| egales, de lo contrario en esta clase de invenciones, la regla es
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la no participacion en |las utilidades.

El que exceda de nanera evidente el contenido de la relacion de
trabaj o, constituye un supuesto de hecho, sujeto a interpretacion
y que debera ser evaluado a la luz de las circunstancias vy
parti cul ari dades de cada caso.

El tema de la renuneraci 6n suplenentaria es tanbi én una cuestidn
gue debera ser resuelta por |las partes involucradas, y en caso de
desacuerdo por nedio del procedimento admnistrativo indicado en
el cuarto parrafo del Articulo 10 del Decreto N°: 260/96, o por un
juez conpetente en |la materia, teniendo sienpre en cuenta la
trascendenci a econdémca y conercial de |a invencion.

Los nifos: inventores por natural eza

Las i nvenci ones de Servicio Rel ati vas:

Esta segunda cl asificaci 6n fue recogida por el segundo parrafo de

inciso b). del Articulo 10, cuando dice: “Si no existieran |as
condi ciones estipuladas en el inciso anterior a). Cuando el
trabaj ador realiza wuna invenci6on con relacion a su actividad
profesional en la enpresa y en su obtencién hubieran influido
predom nantenmente conoci m entos adquiridos dentro de la enpresa o
la utilizaci 6n de nedi os proporci onados por esta...
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El Articulo 10 del decreto 260/96, con relacién a |a definicion de
éstas invenciones agrega que: “Se considerara que en un invencion
han influido predom nantenente conoci m entos adquiridos dentro de
la enmpresa o la utilizacién de nedios proporcionados por ésta,
cuando la invencidén sea concerniente a las actividades del
enpl eador o estén rel acionadas con l|las tareas especificas que el
inventor desarrolla o desarrollara al servicio del enpleador”

La titularidad de | as i nvenci ones de Servicios Relativas:

En este tema, el criterio para resolver la titularidad, previsto
por |la |egislacién, es el siguiente.

Primero, “El enpleador tendr4d derecho a la titularidad de Ila
invencion o a reservarse el derecho de explotacién de la msm”.
El enpl eador deber& ejercer tal opcidén dentro de los 90 dias de
realizada | a invencio6n

Este sistenma de enplazam ento legal tiene el gran inconveniente de
la falta de un criterio Unico para establecer el comenzo del
pl azo, o partir del dia de realizada la invencid6n, o a partir de
fin de largo proceso de | +D

Es facil conprender que |os nuevos productos o0 |0s nuevos
procedi mentos, son el resultado de l|argos procesos de nejoras
continuas, y resulta entonces nuy dificil determ nar con precision
y en forma inequivoca, cual es la fecha exacta de |a producci 6n de
 a i nvenci On.

En otras |egislaciones, cono |a alemana, para evitar estos
probl emas de interpretaci 6n, se exige una notificacion formal a
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enpl eador por el trabajador, y a partir de alli si se cuentan |os
90 di as.

No obstante ello, en general se sigue el criterio de entender que
| os plazos conmenzaran a correr el dia en que el enpleador tuvo
conoci mento, por cualquier nedio, del resultado del proceso de
| +D.

El fundanento legal de esta disposicién es el de tratar que el
enpresario no sea titular en forma automética de l|as invenciones
en las que no tenga interés y que serian olvidadas por esta
actitud.

Queda por otro lado claro que en el caso de no interesarle al
enpl eador la invenci6n, el trabajador/inventor, podra solicitar la
Patente de Invencidén o el Certificado de Mddelo de Uilidad, a su
nonbr e.

Los benefi ci os econdom cos de |as i nvenci ones de Servicio
Rel ati vas:

En el supuesto de que el enpleador asuma l|la titulariza de la
i nvenci 6n se reserve el derecho de explotacién conercial de I|a

msma, el Articulo 10, inciso c¢). , dice: “.el trabajador tendré
derecho a una conpensaci 6n econoOm canente justa, fijada en
atencién a la inportancia conercial e industrial del invento,

teniendo en cuenta el valor de Ilos nedios o0 conocimentos
facilitados por la enpresa y | os aportes del propio trabajador; en
el supuesto de que el enpleador otorgue una licencia a terceros,
el inventor podra reclamar al titular de la patente de invenciodn
el pago de hasta el 50% de las regalias efectivanente percibidas
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por este”.

Comb puede apreciarse, el sistema de remuneracién en |as
i nvenciones de Servicio Relativas, no es de excepcidn sino que
sera un derecho que sienpre podard exigir el trabajador/inventor
y el nonto de reconpensa sera definido oportunanmente en atencioén
al analisis de |las situaciones descriptas por el precepto |egal.

En tal sentido cabe aclarar que el nonto de dicha renuneraci6n
sera finalmente determ nado por las partes y si no existe acuerdo
entre ellas, éste serd determnado por el INPlI (Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial), conb resultado del procedimento
adm nistrativo indicado para |as i nvenciones de Servicio
Absol utas, o por via judicial.

| nvenci ones |i bres:

Fi nal ment e, conb se nencionara oportunanmente, existen |as
denom nadas Invenciones libres, a las que se refiere el inciso e).
del Articulo 10, donde puede |eerse: “Las invenciones |aborales en
cuya realizaci6n no concurran las circunstancias previstas en |os
incisos a). y b)., perteneceran al autor de las msnas.”

La ley las define por exclusion, determ nando que pese a existir
relaci é6n laboral, no nos encontranbs en |o0s supuestos que
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anal i zanos anteriornente, por |lo que, tanto la titularidad cono
| os beneficios econém cos del ejercicio de ella, perteneceran al
t rabaj ador/i nvent or.

Renunci a:

Ademas de la clasificaci én que henos analizado, el msnmo Articulo
10 de la ley de Patentes de Invencién, incorpora una disposicion
de orden publico por la cual se establece que: “Serd nula toda
renuncia anticipada del trabajador a |os derechos conferidos en
ese articulo”, conforne reza el inciso f).

Puede notarse entonces, que se pretende de este nodo evitar que en
los contratos |aborales, se incorporen clausulas o se firnen
docunentos en los que se despoje a |os trabajadores/inventores,
del producto de su esfuerzo y aportes intelectuales, sean cuales
fueran las circunstancias en |l as que sus aportes se generen.

Presunci 6n | egal :

El inciso d). dice que: “una invenci 6n industrial sera considerada
conb desarrollada durante la ejecucién de un contrato de trabajo
cuando |la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1)
afo después de la fecha en que el inventor dej6 el enpleo de cuyo
canpo de actividad obtuvo el invento”.

Esta prevision |egal puede generar conflictos de interpretacion y
de tal vez parezca contraria a |lo establecido en la Constitucion
Naci onal (Articulos 14 y 17), sin enbargo resulta evidente que |os
| egi sl adores la han incluido con el objeto de crear un escollo
| egal gue inpida nmaniobras desleales por parte de |os
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trabaj adores/i nventores.

Creaciones intelectuales conprendidas en el area del Decreto Ley
sobre Model os y Disefios Industriales N°: 6673 — 9/8/63:

Cuando el resultado de un proceso de |+D, es una nueva form
ornanental incorporada a un producto, y ésta encuentra anmparo en
| as estipul aci ones del decreto 6673/63, el sistema para determ nar
| a paterni dad de ese resultado es el siguiente.

Los derechos que surgen de |la norma serén reconoci dos en cabeza de
su autor tal lo dicho por la prinmera parte del Articulo 1: *“E
autor de un nodelo o disefio industrial y sus sucesores |egitinops
ti enen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de
explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tienpo y bajo I|as
condi ci ones est abl eci das por este decreto”.

Y para el caso de que estos autores estén en relacion de
dependencia, | a solucion esta expresada en el segundo parrafo de

menci onado Articulo 1: “Los nodelos y disefios industriales creados
por personas que traban en relaci 6n de dependencia, perteneceran a
sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de
expl ot aci on, salvo cuando el autor ha sido especialnente
contratado para crearlos o sea un nmero ejecutante de directivas
reci bi das de | as personas para qui enes trabaja.

Si el nodelo fuera obra conjunta del enpleador y del enpleado,
pertenecera a anbos, salvo convenci 6n en contrario”.

Cuando dos o maAs personas hayan creado en conjunto, un nodelo o
di sefio industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de
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expl otaci 6n exclusiva, y el derecho a registrar a nonbre de todas
ellas la obra de su creacio6n; en tales casos |las relaciones entre
| o0s coautores se regiran segun el concepto de copropi edad.

Por otro |ado, el autor de un nodelo o disefio industrial y sus
sucesores legitinmps tienen accion reivindicatoria para recuperar
la titularidad de un registro efectuado dol osanente por quien no
fuera su verdadero autor

CONCLUSI ONES:

Conp henos podido analizar, los criterios previstos en |la nmayoria
de las |leyes de patentes en todo el nundo, establecen paranetros
preci sos para establecer los térmnos y condiciones que determ nan
la titularidad de |os derechos de | os inventos desarroll ados en el
anbito laboral, y resulta de vital inportancia para |os intereses
de los inventores conocer en detalles dichas prescripciones
| egal es.

Tanbi én es nuy inportante recurrir a |los servicios y consejos de
un profesional en la materia, antes de involucrarse en un proceso
de |1+D, que eventualnmente derive en l|la generaci 6n de resultados
t écni cos econdni canente rel evantes.

Cabe destacar finalmente que los inventores independientes, estan
fuera de todas estas consideraciones, es decir quienes no tengan
ni ngun vincul o |l aboral directo o indirecto con terceros.

De todos nodos, dicho grupo de inventores, deben plantear su
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estrategia de conercializacién, en base al ofrecimento de
licencias para |la explotacion conercial de su invento, y sin
perder de vista o ignorar el marco legal en que se encuentran,
caso por caso y pais por pais.

2 NORVATI VA

Ley de patentes de invencion, dibujos y nodelos industriales vy
model os de utilidad*

Articulo 1.- Invenciones (%)

1. Invencién es toda creaci 6n del Intelecto humano, capaz de ser
aplicada en la industria, gue cunpla las condiciones de
patentabilidad previstas en esta ley. Podra ser un producto, una
maqui na, una herramenta o un procedimento de fabricacién vy
estara protegida por |a patente de invencion.

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
26



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

2. Para los efectos de esta |l ey no se consideraran invenciones:

a) Los descubrimentos, las teorias cientificas, |os métodos
mat emat i cos y | os pr ogr amas de or denador consi der ados
ai sl adament e.

b) Las creaciones puranente estéticas, las obras literarias y
artisticas.

c) Los planes, principios o nmétodos econdm cos de publicidad o de
negocios y los referidos a actividades puramente nmentales,
intel ectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o nezclas de
product os conoci dos, su variacién de forma o uso, dinensiones o
mat eri al es, salvo que se trate de una conbinaci én o fusi én tal que
no puedan funci onar separadanmente o que |as cualidades o funciones
caracteristicas de ellas sean nodificadas para obtener un
resul tado i ndustrial no obvio para un técnico en |la materi a.

3. Las obtenciones vegetal es tendran protecci 6n nediante una |ey
especi al .
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4. Se excluyen de | a patentabilidad:

a) La invenciones cuya explotacidén conercial deba inpedirse
objetiva y necesarianente para proteger el orden publico, Ila
noralidad, la salud o la vida de las personas o |los animales o
para preservar |os vegetales o evitar dafos graves al anbiente.

b) Los métodos de diagnoéstico, terapéuticos y quirurgicos para el
tratam ento de personas o ani nmal es.

c) Las plantas y |os ani nal es.

d) Los procedi mi entos esencial nente biol 6gicos para |a producci6n
de plantas o ani nal es.

(*) El presente articulo ha sido refornado nediante ley No. 7979
de 22 de dicienbre de 1999. LG# 21 de 31 de enero del 2000.

(*) El nuneral 2 del presente articulo ha sido nodificado nediante
Fe de Erratas de 17 de febrero del 2000. LG# 55 de 17 de marzo del
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2000

Articulo 2.- Invenciones patentables. (*)

1. Una invencion es patentable si es nueva, si tiene nivel
inventivo y si es susceptible de aplicacio6n industrial.

2. Una invenci6n no es patentable cuando sea objeto de litigio en
el pais de origen de l|a patente, aunque la msnma haya sido
pat ent ada en otro pais.

3. Una invencidén es nueva cuando no existe previamente en el
estado de la técnica. El estado de la técnica conprendera todo |lo
di vul gado o hecho accesible al puablico en cual quier lugar del
mundo y por cual quier nedio, antes de la fecha de presentaci 6n de
la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la
fecha de prioridad aplicable. Tanbién quedard conprendido en el
estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en
tramte ante el misnp Registro de la Propiedad Industrial, cuya
fecha de presentaci én o, en su caso, |la prioridad, sea anterior a
la de la solicitud en consideraci 6n; pero solo en |a nedida en que
este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior
cuando sea publicada. El estado de la técnica no conprenderd |o
di vul gado dentro del afio anterior a la fecha de presentaci 6n de |la
solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del afio anterior a
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la prioridad aplicable, sienpre que tal divulgacién resulte,
directa o indirectanente, de actos realizados por el propio
inventor o su causahabiente o del incunplimento de contrato o
acto ilicito conetido contra alguno de ellos. (%)

4. La divulgacion resultante de wuna publicacién hecha por una
oficina de propiedad industrial en procedimento de concesion de
una patente, no quedara conprendida en |a excepcio6n del parrafo
tercero del presente articulo, salvo que la solicitud objeto de
esa publicaci 6n haya sido presentada por quien no tenia derecho a
obt ener | a pat ent e o] | a publ i caci én se haya hecho
i ndebi danente. (*)

5. Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo si para
una persona de nivel nmedio versada en la materia correspondiente,
la invencion no resulta obvia ni se deriva de manera evidente de

estado de la técnica pertinente.

6. Se considerard que una invencio6n es susceptible de aplicacion
i ndustrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la
industria, entendida ésta en su mas anplio sentido, que abarque
entre otros, la artesania, la agricultura, la mneria, |la pesca y
| os servicios.

7. Seran invenci ones pat ent abl es  todos | os pr oduct os o]
procedimentos que cunplan los requisitos de patentabilidad
di spuestos en la presenta ley, sin discrimnacion por lugar de |la

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
30



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

i nvenci 6n, canpo de tecnologia o porque |os productos sean
i mportados o producidos en el pais.(*)

(*) Los incisos 3), 4) vy 7) del presente articulo han sido
reformados nediante ley No. 7979 de 22 de dicienbre de 1999. LG#
21 de 31 de enero del 2000.

Articulo 3.- Derecho de patente. Transferencia y |icencia.

1. El derecho de patente pertenecera al inventor. Se presune
inventor el primer solicitante en el pais de origen del invento

2. Si varias personas hicieren una invencién conjuntanente, el
derecho de patente |es pertenecerd en conun, salvo pacto en
contrari o.

3. El derecho de patente podra ser transferido por acto entre
vivos o por la via sucesori a.

4. Toda transferencia o licencia de I|la patente deberd ser
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registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo
cual no tendré efectos legales frente a terceros.

Sobre las Invenciones efectuadas en ejecuci6n de un contrato o
una rel aci 6n | abor al

Articulo 4.- Invenciones efectuadas en ejecuci 6n de un contrato de
obra o de servicios, o de un contrato de trabajo.

1. Cuando la invencio6n sea realizada conp producto de un contrato
no |aboral, cuyo objeto sea producirla, el derecho de patente
correspondera al mandatario, salvo pacto en contrari o.

Cuando |l a invenci 6n tenga un val or econdém co sustanci al mrente nmayor
gque el previsto por las partes, al nenos la tercera parte del
val or correspondera al inventor. En caso de que éste estine
insuficiente ese porcentaje, tendr4a derecho a solicitar Ila
fijacion respectiva por la via judicial, cuyo nmonto nunca sera
inferior al tercio indicado.

2. Cuando un trabaj ador, cuyo contrato o relacio6n de trabajo tenga
conb objeto |la producci 6n de determni nadas invenciones, el derecho
de patente de aquellas pertenecera en comin a |las partes que hayan
establ ecido |la relaci6n laboral, en forma irrenunciabl e.
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3. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relacién de trabajo no
tenga conb objeto |a producci 6n de invenciones, las que |legare a
producir seran de su propiedad. Una tercera parte de |os ingresos
gue obtenga por este concepto seran pagados al enpl eador.

4. En cualquier otro caso no contenplado expresanente en |o0s
parrafos anteriores, el derecho de patente pertenecera sienpre al
enpl eado.

Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos®

Qoras protegidas y definiciones

ARTI CULO 1°.- Las producciones intelectuales originales confieren
a sus autores los derechos referidos en esta ley. La proteccion
del derecho de autor abarcard |as expresiones, pero no |las ideas,
| os procedi m entos, mét odos de operacién ni | os conceptos
mat emati cos en si. Los autores son los titulares de |os derechos
patrinoniales y noral es sobre sus obras literarias o artisticas.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)
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Por "obras literarias y artisticas" deben entenderse todas |as
producci ones en los canpos literario y artistico, cualquiera sea
la forma de expresion, tales cono: libros, folletos, cartas vy
otros escritos; ademds, |os programas de conputo dentro de |os
cuales se incluyen sus versiones sucesivas Yy |os progranes
derivados; tanbi én |as conferencias, |as alocuciones, |os sernopnes
y otras obras de simlar naturaleza, asi conp |as obras dramatico
nmusi cal es, las coreogréaficas, las pantom nmas; |as conposiciones
nmusi cales, con o sin ella y las obras cinematogréaficas,a |as
cuales se asimlan |as obras expresadas por procedi mento anal ogo
a la cinematografia, las obras de dibujo, pintura, arquitectura,
escultura,grabado y litografia, las obras fotograficas y Ilas
expresadas por procedimento analogo a |la fotografia; |las de artes
apl i cadas; tales cono ilustraciones, mapas, planos, croquis y |as
obras pléasticas relativas a la geografia, la topografia, Ia
arquitectura o las ciencias y l|las obras derivadas conb |as
adapt aci ones, las traducciones y otras transformaci ones de obras
originarias que, sin pertenecer al domnio publico, hayan sido
aut ori zadas por sus autores.

(Asi reformado por el articulo 1° de la ley N 7397 de 3 de mayo
de 1994)

ARTI CULO 2°.- La presente ley protege las obras de autores
costarricenses, domciliados o no en el territorio nacional, y |as
de autores extranjeros donmiciliados en el pais.
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ARTI CULO 12.- La protecci6n de |a obra abarca su titulo, si fuere
original y no confundiere con otra del msnp género, publicada
anteriornmente por otro autor. Los titulos genéricos y |os nonbres
propi os no tienen proteccion.

Der echo nor al

ARTI CULO 13.- |Independientenente de sus derechos patrinoniales,
i ncl uso después de su cesion, el autor conservard sobre la obra un
derecho personalisino, inalienable e irrenunciable y perpetuo,

denoni nado der echo nor al

ARTI CULO 14. - El derecho noral conprende las siguientes
facul t ades:

a) Mantener la obra inédita pudiendo aplazar, por testamento, su
publicacién y reproducci6n durante un |apso hasta de cincuenta
aflos posteriores a su nuerte.
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b) Exigir la nmencidén de su nonmbre o seudé6nino, conp autor de la
obra, en todas |as reproducciones y utilizaciones de ella.

c) Inpedir toda reproducci 6n o comuni caci 6n al publico de su obra,
si se ha deformado, nmutilado o alterado de cual qui er manera.

ch) Introducir nodificaci ones sucesivas a su obra.

d) Defender su honor y reputaci 6n cono autor de sus producciones.

e) Retirar la obra de la circulacion e inpedir su conmercio al
publico, previa i ndemmi zaci 6n a | os perjudi cados con su acci on.

ARTICULO 15.- Al fallecimento del autor, a falta de disposicidn
testamentaria especifica, el ejercicio del derecho noral se
trasmte sucesivamente a su conyuge, descendi entes y ascendi entes,
en ese orden, por todo el plazo de proteccidén de la obra, con
excepcion de los casos referidos en los incisos d) y e) del
articulo anterior. Correspondera al Mnisterio de Cultura,
Juventud y Deportes |a defensa de esos derechos cuando, a falta de
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herederos, | a obra pase a dom ni o publico.

Derecho Patri noni al

ARTICULO 16.-Al autor de I|la obra literaria o artistica Ile
corresponde el derecho exclusivo de wutilizarla. Los contratos
sobre derechos de autor se interpretaran sienpre restrictivanmente
y al adquirente no se |le reconoceréan derechos mas anplios que |os
expresanente citados, salvo cuando resulten necesarianente de |a
natural eza de sus térm nos. Por consiguiente, conpete al autor
autori zar:

a) La edicion gréafica.

b) La reproducci 6n.

c) La traducci 6n a cual quier idionma o dialecto.
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d) La adaptaci 6n e inclusion en fonogranas, videogramas, peliculas

ci nemat ograficas y otras obras audi ovi sual es.

e) La comunicaciéon al puoblico, directa o indirectanente, por
cual qui er proceso y en especial por |o siguiente:

i.- La ejecucidn, representaci 6n o decl araci 6n.

ii.- La radiodifusién sonora o audi ovi sual .

iii.- Los parlantes, la telefonia o |os aparatos electronicos
senej ant es.
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f) La disposicion de sus obras al publico, de tal forma que |os
m enbros del publico puedan acceder a ellas desde el nonento vy
| ugar que cada uno elija.

g) La distribuci 6n.

h) La transmsion publica o la radiodifusion de sus obras en
cual qui er nodal i dad, incluyendo la transm sion o retransm si én por
cable,fibra Optica, mcroonda, via satélite o cualquier otra
nodal i dad.

i) La inmportacién al territorio nacional de copias de |a obra,
hechas sin su autorizacion.

j) Cualquier otra forma de utilizacion, proceso o sistenma conocido
opor conocer se.

2.- Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del presente
articulo no seran oponibles contra la venta o inportacién de
originales o copias de una obra puestas legitinmnente en el
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conercio, en cualquier pais, por el titular de la obra protegida u
otra persona que tenga el consentimento de este, con |la condicion
de que dichas obras no hayan sido alteradas ni nodificadas."

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

ARTI CULO 17.- Corresponde exclusivanmente al titular de 1los
derechos patrinoniales sobre la obra, determinar la retribucion
econbém ca que deban pagar sus usuari os.

(Asi reformado por la ley N° 6935 de 14 de dicienbre de 1983).

ARTI CULO 18.- Los derechos patrinoniales del coautor de una obra
en col aboraci 6n, que fallezca sin heredero, acrecera a la parte de
| os dendés

coaut or es.

ARTI CULO  109. - Las di ver sas f or mas de utilizacién son
i ndependi entes entre ellas, por o que la autorizacioén para fijar
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la obra o producci6n no induce |la autorizaci6on para ejecutarlas o
radi odi fundirlas y viceversa.

Pl azos de proteccion

ARTI CULO 58.- Los derechos de autor son pernmanentes durante toda
su vida. Después de su fallecimento, disfrutaran de ellos, por el
térm no de setenta afnos, gui enes | os hayan adqui rido
legiti mamente. Cuando | a duracion de la protecci6n de una obra se
cal cul e sobre una base distinta de |la vida de una persona fisica,
esta duraci 6n sera de:

a) Setenta afios, contados desde el final del afio civil de Ila
prinmera publicacion o divul gaci é6n autorizada de | a obra.

b) A falta de tal publicacion dentro de un plazo de setenta afios
contados desde el final del afio civil de la realizacién de |a
obra, la duraciodn de la proteccién sera de setenta afios, contados
desde el final del afo civil de cualquier otra prinera puesta de
| a obra a disposicion del publico con el consentimento del autor.
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c) A falta de una publicacién autorizada y de cualquier otra
puesta a di sposici én del publico, con el consentimento del autor,
dentro de un plazo de setenta afios contados a partir de la
realizacién de la obra, la duracion de la proteccidén sera de
setenta afios desde el final del afio civil de la realizacidn

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

3 JURI SPRUDENCI A

Prof esi onal en sistenmas de cénputo, despojo de programas de
informati ca de sus coédi gos fuente , analisis sobre derechos de
aut or

[ SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICl A °

“I.- El actor, contratado por |a parte denmandada, -nediante
convenio escrito a plazo, que después se prorrogd tacitanmente en
forma indefinida-, conp profesional en |a progranmaci 6n de sistenas
de conputo, fue despedido con responsabilidad patronal. Sin
enbargo, cuando el [actor] se presentd a retirar sus prestaciones,
el pago le fue negado, porque la enpleadora constatdé que el
demandante, antes de retirarse de la enpresa, habia despojado a
| os programas de ordenador por él creados durante la relacion
| aboral y que se utilizaban conp instrunmentos de trabajo en la

Direcci6n Web http://cijul enlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
42



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

enpresa, de |os respectivos "coédigos fuente" y que |los habia
dejado "encriptados”; o sea, sin posibilidad alguna de conocerse
céono se codificaron y de hacerles canbios o correcciones en dicho
"codigo", reflejables y reproducibles, por escrito, a partir de

"codigo objeto", de acuerdo con |as necesidades del wusuario, en
atenci 6n a las nodificaciones de |las circunstancias que de una u
otra manera pudieran incidir en la utilidad de esos instrunentos.
En consecuencia, el aspecto substancial de la litis que debe ser
di l uci dado, toca con la titularidad de |os programas de ordenador
hechos en virtud de relaciones contractual es |aborales, en cuyos
conveni os escritos no se incluydé ninguna estipulaci 6n al respecto,
y si esta dentro de las facultades del trabajador, en ausencia de
esas estipul aciones, cono creador de |la obra, |a exclusividad de
| os expresados "codigos fuente", comp una forma de defensa del
"derecho noral" de su creaci6n, de nobdo que el enpresario pueda
utilizarlos hasta donde lo permten las instrucciones contenidas
en el "cdédigo fuente"; o si, por el contrario, el enpleador tiene
facul tades, conp parte de su "derecho patrinonial” en esa obra, de
hacerl e canmbios en esa parte del programa, de nodo que nuevas
i nstrucci ones puedan proyectarse y visualizarse en el conputador

mant eni endo su utilidad en la realizacion de la funcion o tarea
para |la que fue <creado. De acuerdo con el glosario de Ila
Organi zaci 6n Mundial de la Propiedad Intelectual de G nebra, un
progranma de ordenador (o "software", conmp tanbi én se |e denonina),
"Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorpora a un
soporte |legible por maquina con capacidad para el tratam ento de
la informaci 6n indique, realice o consiga una funcio6n, tareas o
resul tados determ nados" (véanse esa y otras definiciones en el
docunento preparado por e Prof. R cardo Antequera Parilli,
Secretario General del Instituto Interanericano de Derecho de
Autor, "Nuevas Tecnologias y Derechos de Autor y Derechos
Conexos", expuesto en el Sem nario Regional Sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos para Jueces de Centroanérica y Panama

celebrado en esta Capital, entre el 13 al 16 de octubre de 1992

el cual tanbién aparece incluido en la obra que contiene 1|o0s
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trabaj os sobre el "VIII Congreso Internacional sobre |a Proteccion
de | os Derechos Intelectuales, celebrado en |Ia Asunci 6n, Paraguay,
en marzo de 1993, editada por dicha Sociedad ese msnp afo,
pagi nas 437 y siguientes). La aparicién de ese tipo de obra es
bastante reciente en l|a historia de l|la humanidad y nuchas
| egi sl aciones, incluida la de Costa R ca, no las tienen en cuenta
de manera expresa en las leyes relativas a la proteccién de |as
obras del intelecto humano. Pero, ya sea que se defina a esos
programas cono obras literarias porque, conmob se dijo, se
estructuran en "un cédigo fuente", medi ante un | enguaj e,
artificial y especialnente creado por el honbre en atenciodn a |as
exi gencias de una comrunicacio6n tan especializada, con "una
semantica y una sintaxis perfectanmente pre-establecidas, al igua
que los idiomas naturales"; o bien, conb una obra cientifica,
porque "el proceso creativo de un programa de ordenador supone |a
aplicaci 6n de métodos |6gicos y elenentos natenmaticos, propios de
la ciencia", |os autores de dichos programas tienen |a proteccion
de la leyes sobre las obras literarias, porque "las producciones
cientificas no estan protegidas en razén de su contenido, sino de
su forma de expresidn; el software, al expresarse en forma
escrita, es una obra literaria, en cuanto expresada por escrito a
través de uno o varios |enguajes, aunque sinultaneanente | o sea de
natural eza cientifica" (op. cit. pags. 451 y 452). La proteccion
resulta en el ordenam ento patrio, en primer térmno, del articulo
47 de la Constitucion Politica, el cual establece: "Todo autor,
inventor, productor, o conerciante gozard tenporalnente de la

propi edad exclusiva de su obra, invencion, marca o nonbre
conercial, con arreglo a la ley". Ademas, deben citarse conp
di sposiciones que dan esa cobertura, las de la Convencion

Uni versal sobre Derechos de Autor de Gnebra (Suiza) (Decreto
Ej ecutivo N° 12 de 9 de julio de 1953), el Convenio de Berna para
la Proteccion de las Qoras Literarias y Artisticas (Ley N 6083 de
16 de agosto de 1977), la Ley de la Propiedad Intelectual N 40 de
27 de junio de 1896 y sus reformas; y la Ley de Derechos de Autor
y Derechos Conexos N 6683 de 14 de octubre de 1982, segln su
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redacci 6n vigente a la fecha en que sucedieron |os hechos, que
nodi fico profundamente a la anterior. De acuerdo con el articulo
1°, parrafo prinero, de la Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, antes de la reforma que se le introdujo nediante la Ley
N 7397 de 3 de mayo de 1994, "Las producciones intelectuales
confieren a sus autores |los derechos a que se refiere esta |ey.
Los autores son titulares de derechos patrinoniales y norales
sobre sus obras literarias y artisticas". El derecho patrinonial
se traduce en la posibilidad exclusiva de utilizar y usufructuar
|a obra y puede ser cedido por el titular a otra u otras personas
(articulos 13, 16 y 21 de dicha Ley). El noral, pertenece sienpre
al autor, independientenente del derecho patrinonial, ain después
de su cesi 6n; es personalisino, inalienable, renunciable, perpetuo
(nunmeral 13 de ese misnb cuerpo normativo) y conprende, segun el
articulo 14 las siguientes facultades: mantener la obra literaria
inédita, pudiendo aplazar I|a reproduccidon o publicacién hasta
ci ncuenta afios después de la nuerte; exigir la nencion del nonbre
o el seudéninb en las reproducciones y utilizaciones de ella;
i npedir toda reproducci6n o conunicacion al publico, si se ha
deformado, nutilado o alterado de cual quier manera; introducirle
nodi fi caci ones sucesivas a |a obra; defender su honor y reputacio6n
cono autor de sus producciones; y retirar la obra de Ila
circulacion o inpedir su conmercio al publico, previa indemi zaci 6n
a |los perjudicados con su accion. Asi las cosas, si se toma en
cuenta el principio de que el producto del trabajo pertenece al
enpl eador, pues no es sino la contraprestacién que este ultino
recibe a canbio del salario que paga, en supuestos de derechos
absol utos especiales, conmob |o son |os derechos de autor a que nos
estanos refiriendo, regulados por un ordenamento diferente del
| aboral, es posible hablar de un conflicto entre 1o0s principios
aplicables en uno y otro canpo, pues en materia autoral se
di stingue una esfera de derechos norales que, conmb se dijo, son
i nal i enabl es (véanse al respect o: Kr ot oschi n, Er nest o.
Instituciones de Derecho de Trabajo, Ediciones Depalm, Buenos
Aires 1968, pagina 413; y Lipszyc, Delia. Derechos de Autor vy
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Derechos Conexos, Ediciones UNESCO CERLAC/ ZAVALI A, 1993, pag.
146). El hecho de que las |leyes no contenplen el supuesto
especifico de los referidos progranas, ni siquiera conbp en forma
general, cono productos autorales surgidos en virtud de rel aciones
| abor al es, hace necesario, para resolver conflictos juridicos conp
el presente u otros que puedan darse, tomar en cuenta: que |a
finalidad del contrato de trabajo es servir cono instrunento para
el intercanbio, en forma equilibrada, de servicios y bienes, entre
| as distintas fuerzas econdém cas del entorno social y que, en la
interrelacién, tanto el patrono conbo el trabajador, quedan
obligados a | o expresado en el contrato, conmb a |as consecuenci as
qgue del msnb se deriven, segun la buena fe, l|la equidad, |a
costunbre o la ley (articulo 19 del Codigo de Trabajo); y la
natural eza del producto intelectual surgido, sus caracteristicas
intrinsecas y la finalidad para la cual se cred, segun se
desprenda del contrato o deba deducirse inplicitamente de él. Y,
en todo caso, debe acudirse, en aras de la nejor solucién, a |las
situaci ones anal ogas expresanente tratadas, a |os principios
general es del derecho, conb los ya citados de la buena fe y la
equidad e incluso, conb |o sefiala el Prof. Antequera en su citado
trabajo, al sentido comin, o sea, el que |as personas nornal nente
ti enen de juzgar razonablemente |las cosas (articulos 10 a 12 del
Codigo Civil, 15 del Coédigo de Trabajo y 5 de la Ley Organica de

Poder Judicial). La ley costarricense de Derechos de Autor vy
Der echos Conexos, contenpla determ nadas situaci ones que presentan
alguna simlitud con el sub-lite. Asi sucede, por ejenplo, en el
caso de |la obra por encargo, nediante el pago de honorarios, y en
el supuesto de las producciones cinematograficas y audiovisuales
en general, estas Ultims sefialadas por la doctrina conp
sol uci ones cercanas, en aquellos ordenamentos en que la ley
naci onal |e conceden al productor la titularidad en | os derechos
patrinmoni ales y, adenmas, salvo pacto en contrario, presunen una
cesion en su favor de los derechos norales -véase el citado
trabajo de Prof. Antequera-. La ley regula la prinera situacion

en el sentido de que "Cuando uno o varios autores se conproneten a
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conponer una obra, segun plan que le suministre el editor, no
pueden pretender nmas que |os honorarios convenidos. El conmtente
serd el titular de |los derechos patrinoniales sobre |a obra, pero
| os comi sarios conservaran |os derechos norales sobre la msm"
(articulo 40). Tanbi én establ ece regul aci ones en relaci6n con |as
obras de cine videogranas, en el sentido de que el productor estéa
investido del ejercicio pleno y exclusivo de |os derechos
patrinoni ales sobre la obra y el derecho noral |e corresponde al
director (articulo 55 y 56). Tonmando en cuenta |la carencia en la
| ey costarricense de una cesion presunta de |os derechos norales a
favor del productor, esas estipulaciones, no son, en un caso cono
el presente, realnmente Gtiles para la solucidn de los conflictos
gue se puedan presentar entre |os patronos y |os trabajadores
contratados para hacer progranmas de ordenador, en relaci6n con |os
derechos de unos y otros, pues apenas sirven para poner de relieve
el principio de inalienabilidad del derecho noral de |as obras
literarias o artisticas en el caso de que se hagan con ocasi 6n de
otra relacié6n contractual vy, para reafirmar o que de por si
resulta de las |eyes, comb en efecto se reafirma: |a aplicacion de
ese principio tanbi én a |las obras nacidas a raiz de contrataci ones
| aboral es, aunque de acuerdo con el contenido y finalidad del
contrato de trabajo especifico la obra intelectual pertenezca al
enpl eador, ya que los supuestos en uno y otro caso, son
senejantes. Pero el hecho de que el trabajador conserve |a
titularidad del derecho noral sobre |os programas de ordenador
creados por él con ocasion del contrato de trabajo, no puede
permtirle, salvo pacto en contrario, que, al concluir la relacion
| aboral, pueda despojar a esos programas de sus "codigos fuente" e
inpedirle a su duefio patrinonial acceder a ellos, si tal cosa es
i ndi spensabl e para nantener su utilidad en la funcidn o tarea para
| a que fueron hechos, pues, entonces, la caracteristica intrinseca
de adaptabilidad del prograna de ordenador de acuerdo con |a
variacion de los factores atinentes a esa tarea o funcion, es
determ nante de su valor conp bien juridico, razén por la cual, el
conocimento de l|las codificaciones que permta ir haciendo |os
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canbi os que se requieran, se torna en algo intimnente |igado al
aspecto patrinmonial de la obra perteneciente al enpleador. Al

respecto, la doctrina ensefla que cuando un trabajador es
contratado para realizar una obra literaria, por ese hecho, aln
inmplicitanmente, queda obligado a trasmitirle |los derechos al
enpleador y a permtirle el uso o |la explotaci6n del bien por él
creado, de acuerdo con la finalidad para la que se le cred en
favor del patrono, sin perjuicio de su derecho noral, que no es
transm sible (véase Krotoschin, op. cit. p. 414). Asi |las cosas

en ejercicio de ese derecho noral, el autor de la obra ya
conuni cada en aquella forma, so6lo puede exigir del patrono, conp
titular del derecho de utilizarla, -salvo convenio en contrario,
se insiste, que consigne reserva de derecho en favor del autor de
la obra, conp parte de su derecho de explotaci 6n econdm ca-, que
se indique su nonbre en cada uno de |os programas y poner en
practica | as demas facultades que enunera el articulo 14 de la Ley
de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ninguna de |las cuales le
reserva al autor l|la exclusividad de hacerle aquellos canbios de
| os que depende la utilidad de los programas conb bienes y mnal
podria deducirse asi de la aplicacion anpliativa de esas reglas,
pues ello equivaldria a dejar en nanos del autor el decidir, ante
| os canbi os sobrevinientes, la utilizacion del titular del derecho
patrinonial, |o cual es a todas |uces inconveniente, pues de esa
manera podrian resultar legitimdas |las préacticas de la mala fe vy,
en general, el uso abusivo del derecho, en abierta contradicciodn
con el ordenamiento (articulo 22 del Cdédigo Civil). En efecto,
anpliando o que ya se dijo en relacién con el derecho noral de

autor, el inciso a) de dicho articulo 14, establece la facultad de
mantener |la obra inédita, o sea sin comunicarse en forma escrita u
oral, y esa facultad, en estos casos, queda ejercitada desde |a
creaci 6n mism; el b) hace referencia al derecho de nenci 6n del
nonbre, de lo que ya tanbién se hizo nenciobn; en el c) se pernite
i mpedir | as reproducci ones o conuni caci ones al publico de |a obra,
si se ha deformado, nutilado o alterado de cual quier manera.
Supbnese aqui la trasm sion del aspecto patrinonial con fines de
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reproducci 6n o conuni caci 6n al publico y no el traspaso de obras
para realizar determnadas tareas o funciones, que requieren
adaptarse para mantener utilidad, pues en tal caso |a adaptacion
no constituye propi anent e una  def ormaci 6n, muti | aci 6n o]
alteracién; en e inciso h) se |le garantiza al autor Ila
posi bilidad de introducir nodificaciones sucesivas a |la obra. Ta

facultad puede ejercitarse sin perjuicio de |los derechos
patrinoniales de |los terceros (articulos 37 ibiden) y no descarta
la posibilidad de aquellas nodificaciones indispensables vy
necesarias para mantener la obra conp instrumento atil, de acuerdo
con el fin para el cual fue creada por un trabajador; y el inciso
e) le asegura al autor la posibilidad de retirar |la obra de |a
circulacion e inpedir su conercio, previa indemizacidén a |o0s
perj udi cados con su accién, lo cual, conp se ve, conprende una
situacion ajena a |lo que se discute en el sub-lite. Segun se
desprende del convenio escrito, que se firnmd entre las partes al
inicio de la relacién, el actor fue contratado por |a denandada
para realizar en su beneficio el disefio y progranmaci 6n de sistenas
conput adori zados, y en cunplimento de esa prestaci 6n hizo varios
sistemas para ser wutilizados en el Centro de Conputo de la
demandada, en diversas tareas, entre |las que se pueden citar |as
rel aci onadas con planillas, inventario y facturacién, cuya
operaci 6n es dependiente de factores variables. En consecuenci a,
el [actor] fue consciente, desde el priner nonento, de que |os
programas por €l creados para ser operados en dichos canpos
requerian ser nodificados para ir adaptéandolos al conportamento
de las variables, y si en el convenio no se dijo nada al respecto,
de acuerdo con la doctrina conentada y la |ley, debe entenderse
conb obligacién a él correspondiente el traspaso a |la enpleadora
de los respectivos instrunentos en todas sus partes necesarias
para poder ejercitar el derecho patrinonial de utilizacién, con su
presencia o sin ella, pues deben reputarse legitimnente
adquiridos y pagados a través de las contraprestaciones
sal ariales. La conducta expuesta por el actor, de despojar a |os
programas de sus "coédigos fuente", para hacerlos inaccesibles sin
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su intervencion, y de pretender, a partir de esa situacidn,
retribuci ones econdm cas indebidas, es francanente contraria a |la
buena fe que debe caracterizar en todo nonento |as relaciones
| abor al es, y justifica la conclusiédn del contrato sin
responsabilidad para el enpleador (doctrina del articulo 81,
inciso d), del Cbdigo de Trabajo), sobre todo que en el caso
concreto, el propésito dafioso del actor se hizo realidad, pues
ante |l a negativa de satisfacer aquellas pretensiones indebidas, |a
enpresa vio afectado su funcionamento, ya que las prineras
nodi fi caci ones relacionadas con l|as funciones para l|las que se
crearon | os programas, conp por ejenplo el de "facturaci én" con la
variaci 6n del inpuesto sobre las ventas, la obligaron a trabajos
prol ongados y onerosos para poner en practica verdaderos nuevos
programas [...]."

FUENTES Cl TADAS
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