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Resumen

El articulo presenta la importancia de conocer qué es una obra en
el derecho de autor. Se realiza un an4lisis del concepto tradicional de
obra sefialando jurisprudencia y doctrina internacional. El autor con-
cluye que hoy en dia atn se debe verificar cudndo existe una verdadera
obra protegida, para lograr una aplicacién certera de las reglas de de-
recho de autor.
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Abstract

The article presents the importance of determining which works
are subject to copyright protection. The author analyzes the traditional
concept of work indicating international jurisprudence and doctrine.
It concludes that today it is still necessary to verify when there is a real
protected work in order to achieve an accurate application of the rules
of copyright.
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1. INTRODUCCION

Este es un tema central en la mayoria de obras sobre derecho de
autor, pues permite identificar cudl es el objeto a proteger por dicho
derecho. Se puede pensar que es un tema completamente acabado y de
poco interés en estos tiempos, pero para nosotros esto estd muy alejado
de la realidad. Para defender el derecho de la propiedad intelectual que
tienen los titulares de los mismos, debemos cuestionarnos si existe o
no una obra. Esta interrogante se plantea en litigios de plagios de obras
musicales, en las reclamaciones de fotografias y en las (no tan nuevas)
impresiones en tercera dimension.
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En este articulo abordaremos algunos temas de obras con sus dis-
tintos ejemplos para concluir si en efecto se podria llegar o0 no a la
proteccién deseada que ofrece el derecho de autor.

II. CONCEPTO DE OBRA

La Ley 65-00 de Derechos de Autor de Republica Dominicana
establece en su articulo 16, referente a las definiciones, especifica-
mente en su numeral 12, que el concepto de «obra» se refiere a:
«Toda creacién intelectual original, de cardcter artistico, cientifico
o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier
forma, conocida o por conocerse».

Hagamos una breve separacion de los puntos de su definicién:

A. <Toda» creacién

En materia de derecho de autor se protegen todas las obras que se
hayan creado, no importa el género, mérito o destino. El articulo 2
de la Ley 65-00 establece de forma clara que no importa la belleza (o
grado de cultura) con el que se defina una obra, ella siempre estara
protegida. En algunos ejemplos que comentaremos en este trabajo, este
concepto de «toda creacién» cobra importancia para saber cudl serfa el
tratamiento en nuestro pais.

Este tema amerita un comentario sobre la diferencia de los derechos
de propiedad intelectual y los de propiedad industrial (patentes, mode-
los de utilidad, disefios industriales y signos distintivos). La Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial en la Repiblica Dominicana, en diversos
articulos excluye de proteccién! o considera inadmisible la proteccién
(en el caso especifico de los signos distintivos) cuando de alguna for-
ma contraviene «el orden publico o la moral». La diferencia con el
derecho de autor radica que la obra, aunque fuese contraria al «orden

' La exclusién de proteccién en material de propiedad industrial serd revisada en cada
tema en particular
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publico o la moral», va a estar protegida por las reglas legales autorales;
los asuntos sobre moralidad u orden publico que eviten que la obra
circule es una cuestién totalmente ajena al cardcter de obra protegida.
Asi pues, por ejemplo, los aspectos regulados por la normativa de los
espectdculos publicos no interfieren en la proteccién de la obra (un vi-
deoclip de una obra musical con alto contenido erético o con palabras
fuera de lugar o insultantes),’ independientemente de que pueda ser
prohibida su difusién.

B. Creacion intelectual original

El producto del ingenio humano que se convierte en obra exige ca-
racteristicas de originalidad. Este concepto no puede confundirse con
el de novedad, que existe para patentes de invencion. Las reglas para
la patentabilidad de una invencién requieren la existencia de nove-
dad.’ Se entiende que la invencién es novedosa «cuando no existe
previamente en el estado de la técnica».* En el derecho de autor no se
requiere el examen del estado de la técnica para asegurar la protecciéon
de una obra, basta que se trate de la originalidad — impronta del autor.

Aun cuando dos personas escriban canciones sobre el amor en una
relacion de celos o de engafios, estos dos autores tendran, por lo gene-
ral, enfoques diferentes y la letra de cada cancién serd distinta. En este
punto se debe de revisar la proteccién de las ideas, que sera delimitada
mas adelante. El ejemplo cldsico donde no se puede equiparar la no-
vedad a la originalidad ha sido dado por Desbois en un caso sobre las
dos pinturas que fijan sucesivamente en el mismo sitio y en la misma

2 Lucas, H. ]. et al., Traité de la propriété littéraire et artistique, 4* ed., Parfs: Editions Litec,
1994, p. 81.

3 Art. 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000. G.O. 10044
del 10 de mayo de 2000.

* Art. 5 numeral 1 de la Ley 20-00.
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perspectiva, un paisaje determinado; el segundo cuadro, nos dice, no
serd nuevo, pero sera original.’

Cuestién interesante se presenta en el caso de una «copia». ;Pue-
de considerarse como una verdadera obra protegida por el derecho de
autor! Se estarfa tentado a decir que toda copia carece de originali-
dad, ya que se esta reproduciendo en forma integra una obra protegida
preexistente. Para estos fines es interesante comentar una sentencia
norteamericana de 1951.% Se trata de un artesano que realizaba repro-
ducciones litogréficas en forma de grabados de obras de arte famosas.
Al demandar a la empresa Catalda Fine Arts, esta se defendi6 estable-
ciendo que el artesano no podia tener derecho alguno sobre las repro-
ducciones de las obras de otras personas.

La Corte tomd en cuenta los conceptos de novedad y originalidad
y establecié que eran diferentes (la novedad es mucho mas amplia que
la originalidad) y determiné que dichas copias si tenfan proteccion.

En las artes pldsticas se ha querido ser lo suficientemente cauteloso
en lo que respecta a las copias de cuadros:

En el dominio de las artes plésticas, la importancia de la ejecucién
personal conduce normalmente a reconocer la originalidad de las copias
de las obras de arte. La Corte de Casacién [francesa] no ha escatimado en
erigir en principio que las copias de obras de artes plasticas gozan de la
proteccién instituida por el Cédigo de la Propiedad Intelectual siempre que
hayan sido ejecutadas por la mano de su autor, ya que entrafiarian parte

de su personalidad.’

> DesBots, H. citado por Lucas, A., en JurisClasseurs, Propriété littéraire et artistique, Fasc.
1135, n°43, Parfs: LexisNexis, 1994, p. 7.

¢ Alfred Bell & Co. Ltd. v. Catalda Fine Arts, Inc. et al. 191 E2d 99, Segundo Circuito de
las Cortes de Apelacién (1951) (Estados Unidos).

7 Corte de Casacién, Primera Sala Civil de fecha 09 de noviembre del 1993, Gieules:
Juris-Classeur Périodique (1994), Vol. 1V, p. 80, citada por Lucas, A. (1994): Propriété lit-
téraire et artistique, Juris-Classeurs Périodique, Fasc. 1135, n°144, Parfs: LexisNexis, p. 22.
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En otras artes pldsticas, particularmente en el caso de reproduccio-
nes en tercera dimensién, volveremos a tocar casos mds recientes en los
que se ha decidido sobre «copias».

El punto de novedad y originalidad también se explica en una de-
cisién argentina:®

[...] La idea de creacion implica la de originalidad. La copia, cuan-
do no entrafia una nueva obra, no atribuye derechos al autor. Pero si
esa copia o imitacién de una obra intelectual encierra algin trabajo que
signifique algin esfuerzo de creacién, configura, a su vez, una obra inte-
lectual. La originalidad o la individualidad requieren que cada obra lleve
impreso el estilo propio de su autor, sin importar cudl sea su mérito. Vale
decir que el mismo elemento, tratado por diversas personas, sea mate-
ria de obras distintas, de tal modo que pueda individualizarselas como
propias de una u otra. No puede, pues, exigirse la originalidad absoluta;
s cabe hablar, en cambio, de una combinacién novedosa de elementos

preexistentes.
C. De cardcter artistico, cientifico o literario

El Convenio de Berna es el primero que engloba todas las obras
(aunque en el texto aparezca delimitado a ciertos tipos de obras) «li-
terarias o artisticas». De este planteamiento se desprenden todas las
categorfas de obras protegidas. Por su cardcter no limitativo, vamos a
encontrar algunos ejemplos, como la discusion sobre la presentacion
de alimentos, algunas partes de disfraces, que no son reconocidas como
obras en otras legislaciones y el casco (bastante diferente) de un solda-
do de la pelicula Star Wars.

8 AGI SA c. Kaiser s/ dafios y perjuicios, Cadmara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
Argentina, Sala D, de fecha 24 de febrero de 1997 citada ANTEQUERA PariLLl, R., «Selec-
cién y disposicién de las materias y comentarios» Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe, p. 6 [en linea] <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/

index.php’mode=archivo&id=1618> [Consulta: 03/07/2016].
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D. Susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma
conocida o por conocerse.

La ley dominicana contiene la facilidad de que basta con el hecho
de que la obra pueda ser divulgada o reproducida de cualquier forma.
No establece, como en otras legislaciones, el tema de la fijacion. La fi-
jacion puede facilitar la prueba de la existencia de la obra, como puede
ser la interpretacién fugaz de unas letras en plena actuacion (ejemplo
clasico). Hoy en dfa tenemos ese inconveniente con la red social o
aplicacién de mensajeria Snapchat, en la que las fijaciones realizadas y
transmitidas solamente estdn vigentes por un corto tiempo. Sin embar-
go, se han creado obras con verdadera vocacién de proteccién por el
derecho de autor. De todas formas, en este caso existe fijacién, aunque
de manera breve.

II1. PROTECCION DE LAS IDEAS

La proteccién de las ideas pareceria un concepto que no amerita
explicaciéon mas alld de la exposicién misma de la regla; sin embargo,
es un tema que resulta casi el alma del derecho de autor. Para crear una
obra no puede basarse en el «concepto», mucho menos en una simple
idea, sino en las formas en las que los conceptos e ideas hayan sido
plasmados por el autor, sin dejar de lado que al dejarlo plasmado debe
contar con originalidad.

El autor André Bertrand’ dice lo siguiente:

Una idea literaria o artistica es susceptible de una variedad de expre-
siones. Protegiendo la idea englobando por el hecho mismo sus diversas

expresiones'® [...] Esto le confiere al autor no solamente un monopolio de

® BERTRAND, A., Le droit d’ auteur et les droits voisins, 2* ed., Paris: Dalloz, 1999, p. 193

1% Ver también: «no se puede pretender beneficiar de un derecho privativo sobre un modelo
susceptible de revestirse de varias formas salvo para reivindicar la proteccién de un género
que la ley no permite» (Corte de Apelacién de Parfs, 4ta. Sala de fecha 13 de diciembre
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explotacién solamente sobre su obra, sino sobre un género y prohibir toda
la aplicacion de su idea en las nuevas formas de expresion va en contradic-

cién con la filosofia del derecho de autor.!

En textos de Lepaulle y Cherpillod que cita André Bertrand se re-

coge que:

Proteger la idea serfa prohibir toda obra nueva, impedir todo progreso
[...] Un derecho exclusivo por tanto sobre todos los elementos de una obra,
sin distincién, contradice seguramente las necesidades del desarrollo cultu-
ral, cientifico y técnico. El derecho de autor debe, al contrario, situarse en
armonia con ese desarrollo, buscar un término medio entre la proteccién
absoluta y la libre utilizacién de los bienes intelectuales. Estos deben ser
el objeto de una divisién donde el autor reciba un monopolio limitado.
Para evitar encerrar la expresion artistica y el debate cientifico y cultural
dentro de los limites donde vendrian a agotarse por falta de poder nutrir-
se de cambios, pensamos que el interés de la colectividad, ciertamente la

libertad de expresion exige en la ausencia de la proteccion de las ideas.!
André Bertrand termina su comentario con varios ejemplos:

[...] la jurisprudencia rechaza de manera constante la proteccién del
derecho de autor para las simples ideas en el sentido de reglas abstractas y
de principios generales [...] la organizacién de un concurso de belleza «Miss
France»; la idea de humanizar el comportamiento de los animales; la idea
de personalizar las notas de solfeo; la idea de un anuario alfabético o geo-
gréfico; la idea de regalar una caja de bombones con el aspecto de un libro;

la idea de regalar frascos con las formas de minerales; la idea de escribir

1993, Comtois ¢/ Capelle publicada en la Gaceta del Palacio de fecha 05 de junio de 1994,
p. 16) citado en BerTrRAND, A., Ibidem p. 193

W Ibidem pérrafo 2.12, p. 193

2Vid. supra, nota 9
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y publicar una obra sobre la enfermedad del Alzheimer; la idea de ofrecer

cierto tipo de publicidad [...]"”

En el mundo de la moda, ahora que se habla de Fashion Law como
una forma de recoger ciertos aspectos que inciden en ese mundo, prin-
cipalmente la propiedad intelectual, debemos mencionar precedentes
sobre las diferencias de ideas y lo protegible, para lo cual siempre debe
existir originalidad, como ya hemos repetido.

Louis P. Beaudin'* hizo algunos disefios para pantalones que ase-
mejan las pintas de las vacas y lo extendi6 a gorras y sombreros. En un
caso que quiso reclamar por lo que consideraba su derecho de autor, el
tribunal consideré que «las expresiones pintadas a mano de una idea
pueden ser infringidas solamente por una reproduccién idéntica».

El tribunal consider6 que «donde el quantum de originalidad es
pequefio y el resultado de derecho de autor es minimizado, la infrac-
cion solamente puede ser establecida por un copiado exacto, ya que
la mayoria de su obra no es protegible». Asi, la idea de incluir pintas
similares a las de las vacas no se convierte en algo exclusivo del sefior
Beaudin; la originalidad de su trabajo es minima y por lo tanto no tiene
mucho efecto en la proteccién real de su disefio.

El concepto de separacion entre ideas y lo que es una obra protegi-
ble por derecho de autor es mucho més complicado que si dos personas
se paran a ver el mismo paisaje y hacen un cuadro del mismo o dos
fotografos toman la misma instantdnea de una jugada apretada en un
juego de béisbol, sentados uno al lado de otro. Mds adelante tocaremos
el tema de los fotografos de deportes.

A seguidas veremos algunos temas, objetos o «cosas» sobre los que
debemos preguntarnos si se quedan en «simples ideas o proyectos o si por
casualidad llegan a ser obras creativas protegidas por el derecho de autor.

B Vid. supra, nota 9
14 Philip Beaudin v. Ben & Jerry’s Homemade, Inc., 95 E3d 1, Segundo Circuito de las Cortes
de Apelacién (1996) (Estados Unidos).
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IV. ESTILOS Y CORRIENTES EN EL ARTE

Para darles un ejemplo, podemos entrar al mundo del arte. Los es-
tilos y corrientes en el arte no son protegibles por el derecho de autor.
En el arte pictdrico, si existen dos pintores que procedan de la misma
escuela, como ocurre en todas las corrientes pictdricas, utilizan técni-
cas parecidas y los estilos y los temas a veces resultan convergentes.
Podemos encontrarnos en torno a un ecosistema de pintores proceden-
tes de una misma escuela, con los mismos principios y conceptos, pero
de técnicas y estilos diferentes a pesar de ciertas similitudes temdticas
propias del mundo de las ideas, que no le pertenece a nadie.

Debemos recordar en este sentido que el doctor Antonio Millé
dijo que «asi como cada arte posee su propio lenguaje expresivo, cada
uno de los lenguajes artisticos cuenta con unidades sobre cuya base se
construye la expresién. Dentro de las técnicas tradicionales se con-
sider6 que estas unidades pertenecian por naturaleza al dominio pu-
blico y no podian de manera alguna entrar en la reserva exclusiva de
un autor particular».”

El mismo doctor Millé nos complementa la idea diciendo que: «sue-
le decirse que el estilo de un artista estd fuera de la 6rbita de reserva
exclusiva de los autores. De tal forma, no constituirfa en principio una
conducta civil ni penalmente reprochable la de quien produjera una
obra [...] cuando lo hiciera mediante su trabajo intelectual indepen-
diente y sin copiar una obra concreta del autor imitado».'

El profesor Antequera, comentando la naturaleza de las escuelas de
arte, indica: «Cuando se dice que un pintor crea escuela, ello significa
que un grupo mds o menos numeroso de alumnos u otros artistas se
inspiran habitualmente en su gusto, sus procedimientos, sus tipos pre-
feridos, su manera de interpretar la naturaleza para producir sus obras

BMILLE, A., «Las Artes Cibernéticas y sus problemas en propiedad intelectual», 2° Con-
gresso Ibero-americano de Direito de Autor e Direitos Conexos, Lisboa: Cosmos, 1994, p. 707.
16 Ibidem p. 721.
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y que, a pesar de su similitud, son personales en relacion con quien las
ejecuta».!’

V. CONCEPTO SOBRE PERSONAJES DE HISTORIETAS

Los conceptos no son protegibles por derecho de autor. La regla ge-
neral nos lleva a que solamente se puede considerar un uso ilicito con-
tra los derechos del titular cuando se ha copiado la obra de forma servil
o cuando existiese plagio. El circulo se cierra donde solo hay plagio si
existe obra, y obviamente solo la obra puede ser plagiada.

Esta introduccién la hacemos por un caso interesante sucedido en
Estados Unidos respecto de la proteccion del famoso «batimévil», ve-
hiculo utilizado por el superhéroe Batman.

En una decision de septiembre de 2015,® la jueza Ikuta del Noveno
Circuito de Corte de Apelacién de Estados Unidos, motivé personal-
mente la decisién del panel sobre si el demandado, Mark Towle, infrin-
gi6 los derechos exclusivos de DC Comics con la fabricacién y venta
de réplicas del batimévil, tal y como aparecia en el show de television
de 1966 y en la pelicula de 1989."

Los derechos de autor sobre el show de television o la pelicula no
fueron cuestionados; tampoco el bati-mévil en si. El punto interesante
del caso es que las réplicas de tamafio real que hacia Towle tenfan as-
pectos y funcionalidades del vehiculo que habian sido copiados, pero
no necesariamente de la misma manera. Ademas, los clientes del sefior
Towle tenian la posibilidad de hacer en el vehiculo las modificaciones
que considerasen necesarias.

7 ANTEQUERA, R., «Estudios de derecho de autor y derechos afines», Madrid: Editorial Reus
S.A. Fundacién asigne, 2007, p. 62. Ver también OrRTEGA DOMENECH, ., «Obra pldstica vy
derechos de autor», Madrid: Editora Reus, 2000, pp. 236-237.

18 DC Comics v. Mark Towle, No. 13-55484, Noveno Circuito de las Cortes de Apelacién
(2015) (Estados Unidos).

19 El juez lkuta al explicar el caso, incluyé en la sentencia la frase: «Holy copyright law,
Batman!». Ibidem p.3.
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La defensa de Towle se baso en la inexistencia de proteccién por el
derecho de autor del batimévil, ya que es un objeto y los derechos no
recaen sobre cosas.

La decisién trae un test de tres partes donde se midi6 si al vehiculo
como tal se le podria otorgar la proteccion de un «personaje» de peli-
cula para ser considerado como protegible por derecho de autor. En la
sentencia se sefialé:

1. Si el personaje tiene de forma general cualidades fisicas y con-
ceptuales.

2. Si el personaje esta suficientemente delineado y reconocible
cada vez que aparece.

3. Si el personaje tiene caracteristicas Gnicas como elementos de
expresion.

Este andlisis, que requiere determinar si no es una simple idea lite-
raria, su forma de apariencia coherente y si no se trata de elementos
genéricos, concluyé de la siguiente manera:

[...] la corte de distrito hizo una serie de conclusiones. Entre otras co-
sas, se observé que el batimévil «es conocido por un nombre coherente que
lo identifica como vehiculo personal de Batman» y, aunque algunos de sus
detalles fisicos han cambiado con el tiempo, varios de ellos han manteni-
do constantes, incluyendo sus «aparatos de alta tecnologfa y armamento»,
«motivos de murciélago», y su color negro azabache [...] el batimévil siem-
pre estd «representado como veloz, astuto, fuerte y dificil de alcanzar», e
incluso estd presentado como un «superhéroe» y «el compafiero de Bat-

man, cuando no una extensién de la propia personalidad de Batman».°

En otros de sus pérrafos, la jueza nos dice: «No importa su aparien-
cia fisica, el batimévil es un vehiculo para combatir el crimen, muy

20 DC Comics v. Mark Towle. Ibidem p. 8.
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rdpido y poderoso que permite a Batman maniobrar rapidamente al
momento de combatir a los villanos».!

Es precisamente el anterior razonamiento que nos lleva a pensar en
la subjetividad con la que fue otorgada la proteccién por derecho de
autor. Vale preguntarnos: jun carro «rdpido, astuto y elusivo» de color
negro, debe ser considerado como el batimévil o un tipo especifico de
esos vehiculos? Siempre hemos tenido, y més hoy en dia, vehiculos
equipados con armas y tecnologia.

Obviamente, en el caso se debe responder a dos preguntas:

1. ;Dénde empieza la proteccién de un «personaje»?

2. ;Puede una cosa ser considerada como «personaje»?

3. (Laidea o concepto influye en el «personaje» sin que se haya
plasmado y sin quedar en una idea?

Con respecto a la proteccion de los personajes, no todos son abor-
dados de la misma manera. Existen supuestos en los que los mismos no
pasan de ser una descripcién genérica o abstracta de un prototipo (el
villano, el antihéroe, el hijo rebelde, entre otros); en estos casos nos
encontramos frente a una «idea» o concepto no protegible.

Pero hay otros casos, particularmente en los personajes de fantasa,
en los que son dotados de caracteristicas particulares (un nombre, una
voz particular, una personalidad definida, caracteristicas fisicas con-
cretas, entre otros) que los convierten en sujetos plenamente identi-
ficables. No hay dudas de que en la medida en que dichos personajes
posean individualidad y sean originales, estamos frente a una obra pro-
tegible, ya que la «idea» se ha concretado. La jueza Ikuta considerd
estas caracteristicas en su andlisis.

En la tercera y dltima cuestién es donde se debe medir, por un lado,
la linea gris de los conceptos e ideas y, por otro lado, esas caracteristi-
cas de originalidad que puestas de forma especifica pueden constituir

2 Ibidem p. 4
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la obra. Nos parece que en el caso especifico del sefior Towle se podia
llegar de forma inversa: como el conjunto de caracteristicas estaba des-
tinado al vehiculo del superhéroe y asf lo referia a sus clientes cuando
vendia la réplica, estaba —pues— haciendo un «plagio» de una parte
importante de la historia de Batman y su batimévil. Si existe plagio
nos parece que hay obra.

V1. POSTURAS DE YOGA

En el afio 2015 se decidi6 sobre un tema interesante?? acerca de la
proteccién o no por derecho de autor de las posiciones de yoga.

El sefior Choudhury Bikram desarroll6 y popularizé su técnica de «Bi-
kram Yoga», la cual consiste en 26 secuencias diferentes —«asanas»—y dos
ejercicios de respiracion, conducidos en una habitacién caliente (105 gra-
dos fahrenheit), a través de varias instrucciones. Bikram hizo varias publi-
caciones y formalmente las registr6 en la Oficina de Derecho de Autor de
Estados Unidos. Dos de sus alumnos fundaron luego un instituto donde
ofrecen técnicas de «yoga caliente» con una practica muy similar a la de
«Bikram Yoga».

En la reclamacién judicial del sefior Bikram se sefialaban tres aspec-
tos importantes:

1. Proteccion de las poses y secuencias como obras protegibles por
derecho de autor.

2. La posibilidad que se considerasen «compilaciones» por la se-
leccién y coordinacion que tenian las secuencias.

3. Sefialaba que por el hecho de que las secuencias llevaban un
orden preestablecido, deberian ser consideradas como «coreo-
grafias».

22 Bikram Yoga College of India v. Evolution Yoga LLC, WL 5845415, Noveno Circuito de las
Cortes de Apelacién (2015) (Estados Unidos).



Anu. dominic. prop. intelect., n.°3, agosto de 2016, pp. 39-76 |

El tribunal tom¢ el camino de la decisién Palmer v. Braun,? en el
que se negaba proteccion por derecho de autor a ejercicios de medita-
cion. Asi, el tribunal considerd que no se puede proteger la idea sobre
ejercicios de yoga, ya que no existe una expresioén formal y tangible que
pueda ser capaz de merecer proteccion.

En un punto mds interesante sobre la proteccién, el demandante
sostenfa la «belleza» y «gracia» de los movimientos puestos en una
secuencia determinada. Sin embargo, la respuesta del tribunal fue:

[...] la belleza no hace que amerite proteccién por derecho de autor. La
ejecuciéon de muchas ideas, sistemas o procesos puede ser algo hermoso
[...] Pero la belleza del proceso no permite a aquel que lo describe ganar,
a través del derecho de autor, el poder del monopolio para excluir a los

demids de practicarlo.

Agregamos que, de manera formal, se excluyen las poses del con-
cepto de obra.

Para rechazar el argumento de la compilacién, el tribunal se basé
en la famosa sentencia de Feist Publications,** que negé proteccién por
derecho de autor a las gufas telefénicas. Independientemente de que la
compilacion pueda realizarse sin la necesidad de que sus componentes
estén protegidos por derecho de autor (como hubiese sido el caso), el
arreglo y secuencia de las poses fueron consideradas por el tribunal
como un proceso, excluido de proteccion.

El rechazo del argumento de proteccién como coreografia quedaba
claro con el tema de que no se puede aplicar el derecho de autor a las
simples ideas.

3 Harry Palmer, Star’s Edge, Inc., v. Eldon Braun, 287 E3d 132, Onceavo Circuito de las
Cortes de Apelacién (2002) (Estados Unidos).

% Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc., 499 U.S. 340, Suprema
Corte de los Estados Unidos (1991)
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VII. LA «TITULARIDAD DEL NEGOCIO» DE INTERNET

En Republica Dominicana, el sefior Amado Baldemiro Cruz Co-
l6n inici6é en 2004 un reclamo en la jurisdiccién penal en contra de
la empresa telefénica Verizon por la venta de tarjetas que contenfan
cédigos para poder facilitar una conexién de internet, por un tiempo
determinado.

El sefior Cruz Colén habia registrado en la Oficina Nacional de
Derecho de Autor un folleto contentivo de un «sistema de tarjeta de
débito cash en pesos dominicanos y en otras monedas de uso universal,
para permitir el acceso y uso de los servicios de Internet, tanto en Re-
publica Dominicana como en el extranjero». En este folleto se explica-
ba el sistema ofertado por Cruz, exponiendo las bondades econémicas
de la utilizacién de una tarjeta prepagada para la conexién de Internet.
Se referfa a una tarjeta que deberfa ser «validada» por el comercio. No
establecia, siquiera, la forma de conexion, ni la arquitectura de la red
en la que se implementaria, ni el tipo de tecnologia a utilizar.

Por el contrario, el sistema utilizado por Verizon era un sistema to-
talmente diferente, en el cual, con la tarjeta de llamadas prepagada Co-
municard, se le asignaba un nimero secreto como «nombre de usuario»
sin ningun tipo de validaciéon manual, ya que el sistema verificaba que
la tarjeta tenfa tiempo a consumir.

En lo tnico que eran similares era precisamente en que se trataba
de la misma idea o concepto de utilizar una tarjeta prepagada para la
conexion de Internet.

El proyecto presentado por Amado Cruz se trataba de una propues-
ta para desarrollo de una tarjeta por Internet. No era un programa de
computadoras o base de datos o produccién «del dominio cientifico
susceptible de divulgarse, fijarse o reproducirse por cualquier medio o
procedimiento conocido o por conocerse», tal y como sefiala la Ley
65-00.

Lo tnico que se podia reproducir del proyecto presentado por el
sefior Amado Cruz era la idea de establecer una tarjeta de Internet pre-
pagada con varias caracteristicas. Este proceso, procedimiento, método
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de negocio o sistema no podria ser considerado como obra. Se puede
equiparar a los ejemplos expuestos por André Bertrand arriba mencio-
nados: la idea de un sistema esférico de faltas; la organizacién de un
concurso de belleza «Miss France»; la idea de un anuario alfabético
o geogrifico; la idea de ofrecer cierto tipo de publicidad. Todos estos
ejemplos fueron «proyectos» que, independientemente de que hayan
sido expuestos con gréficas, métodos de comercializacion, posibles ga-
nancias, precios a los cuales se deberfa vender, entre otros, no pueden
ser protegidos por derecho de autor.

VIII. ESENCIA DEL PERFUME

La importancia econémica de las fragancias para la economfa fran-
cesa ha llevado desde hace muchos afios a tratar de obtener la mejor
y mayor de las protecciones juridicas de los perfumes. Las patentes de
invencion, la posibilidad o no de signos olfativos, llegando al mas co-
mun de los secretos y la competencia desleal, todas han sido repasadas
y en muchos casos otorgados esos tipos de proteccion.

Ahora bien, la facilidad de proteccién del derecho de autor y el al-
cance de su anillo accionario (falsificaciones, multas, prision, posibili-
dad de incautacion, etc.) ha impulsado a la industria del perfume a una
basqueda incesante de proteccién por esta materia, tratando de que
sea reconocible el perfume como «obra del espiritu». Esta protecciéon
también se busca por esta via para evitar la publicacién de informacién
valiosa que, al permanecer secreta, eventualmente tiene «algo» de pro-
teccién, pero no puede resultar efectiva al utilizar un método o proceso
que lleve a obtener un aroma parecido (o igual).

La Ley 65-00 establece en su articulo 7 que los procedimientos no
pueden ser considerados como protegibles por el derecho de autor y por
lo tanto se pudiese decir que en Repuiblica Dominicana se le niega la
posibilidad de la proteccién como obra. De primera impresion, resul-
tarfa dificil otorgarle categoria de obra a una fragancia de perfume, ya
que para llegar a ella se necesitan férmulas y ciertos procedimientos,
posiblemente quimicos.
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Son varios los doctrinarios franceses que aplauden la posibilidad de
alcanzar la proteccion por las reglas del Convenio de Berna. Uno de
los mds reconocidos es el profesor Christophe Caron, de la Facultad
de Derecho de Paris-Est (Paris XII), quien ha sefialado que «ningin
argumento juridico se opone a que las fragancias sean calificadas como
creaciones originales y en consecuencia obras del espiritu protegibles
por el derecho de autor».” Igual para André et Henri-Jacques Lucas:
«no deberfa haber objecion, ni se justifica una exclusién de principio
[...] el enfoque del creador (del perfume) es de la misma naturaleza que
el que se encuentra en el dominio de las artes plésticas y musicales».?

El tema ha sido tratado profusamente en Francia.?’ En el articulo de
referencia del profesor Caron, se menciona una serie de decisiones de
jueces de fondo que aceptan la tesis de la proteccién de los perfumes
por el régimen autoral. El razonamiento utilizado por los jueces de fon-
do lo podemos dividir de la siguiente manera:

1) «La fragancia puede ser considerada como resultado de una bus-
queda intelectual de un compositor haciendo un llamado a su imagi-
nacion y conocimientos acumulados para llegar a la creacion de un
conjunto original de materiales odoros, escogidos en un fin estético que
llega a constituir una obra del espiritu».?8

2) «La existencia de familias de perfumes no excluye que las fragan-
cias que se conjugan por la impronta de sus compuestos dominantes
sean protegibles, ya que son el fruto de una combinacién inédita de

5 Caron, C., «Pour la protection des fragrances de parfum par le droit d’auteur». La Se-
maine Juridique: Juris-Classeur Périodique, Edition Générale, No. 9, 2013, p. 404-405.

% Lucas, A. H. J. et al., Traité de la propriété intellectuelle, 4* ed. Parfs: LexisNexis, 2012,
p. 93.

2T TecHENE, V., «Quelle protection juridique pour les fragrances?» — Compte rendu de la
réunion du 11 février 2015 de la Commission ouverte Droit de la Propriété intellectuelle
du barreau de Paris, Lexbase Hebdo édition affaires: Propriété intellectuelle, n°418, n°® Lexbase
N6688BUA, 2 de abril de 2015 [en linea], <http://www.avocatparis.org/system/files/work-
sandcommissions/propriete_intellectuelle_11_fevrier_2015.pdf> [Consulta: 03/07/2016].
28 Corte de Apelacién de Parfs, 3ra Sala, de fecha 28 de mayo de 2002, citada por TecHe-
NE, V. en p. 5.
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esencias en proporciones tales que las emanaciones, por las notas olfa-
tivas finales, se traducen en el aporte creativo del autor».?

3) «El perfume es susceptible de constituir una obra del espiritu
protegible por el campo del derecho de autor si el aporte creativo de su
autor es original [...] El perfume es el resultado de un trabajo de bs-
queda artistica que da nacimiento a una sustancia olfativa determina-
da, identificada y discernible por el consumidor; poco importa que no
pueda ser descrita de forma objetiva por todos ni que tenga un caricter
volatil o pertenezca a una misma familia olfativa».*

Ahora bien, la Corte de Casacién francesa no ha estado de acuerdo
con los miultiples razonamientos de los jueces de fondo y ha negado
proteccién por derecho de autor a las fragancias. En 2006 y 2009, la
Corte de Casacién utilizé el razonamiento de que no son obras del es-
piritu.’! En ambas ocasiones, los reclamantes plantearon que el Codigo
de Propiedad Intelectual francés protege todas las obras del espiritu,
cual que sea su género, la forma de expresion, mérito o destino. Se ex-
plic6é que la misma regla legal prevee una lista no exhaustiva de «obras
del espiritu».

La respuesta de la Corte de Casacién fue simplemente que la fra-
gancia de un perfume que viene de una simple puesta en marcha de un

¥ Corte de Apelacién de Parfs, 4ta. Sala, de fecha 25 de enero de 2006, citada por TecHe-
NE, V,, en p. 5.

3% Tribunal de Grande Instance (Tc1) de Bobigny de fecha 28 noviembre de 2006 citada
en PicEON-BorMaNs, A., Le Parfum, protégeable par le droit d’auteur?: Une décision du
tal de Bobigny contraire a la dernieére jurisprudence de la cour de cassation, Avocats- Pu-
blishing, Droit de I Auteur et propriété intellectuelle, 5 de febrero de 2007 [en linea], <http://
avocats-publishing.com/Le-Parfum-protegeable-par-le-droit-317> [Consulta: 03/07/2016].
31 Corte de Casacion de Parfs, Primera Sala Civil, de fecha 13 de junio 2006, Apela-
cién No. 02-44.718, publicada en el boletin 2006, n® 307 p. 267 citada en TECHENE, V.,
p- 2. Ver también Corte de Casacion de Paris, Sala Comercial, de fecha 1 de julio de
2008, Apelacién No. 07-13.952, publicado en boletin 2008, IV, n° 136 [en linea] <https://
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?id Texte=JURITEXT000019127786> [Consulta:
03/07/2016]. Corte de Casacién de Parfs, Primera Sala Civil de fecha 22 de enero de
2009, Apelacién No. 08-11.404, inédita (no publicada en boletin) [en linea] <https://
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rech]uriJudi&id Texte=JURITEX-
T000020182272&fastReqld=1212986226&fastPos=2> [Consulta: 03/07/2016].
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saber-hacer no constituye la creacién de una forma de expresion que
pueda beneficiarse de la proteccion de las obras del espiritu.

La doctrina francesa ha insistido en el argumento contrario; inclusi-
ve sefialé que si no fuese «una simple puesta en marcha de un saber-ha-
cer», entonces puede ser una obra protegible por derecho de autor.*
El hecho de que en el perfume se tenga en cuenta el saber-hacer en el
proceso de creacién no deberfa impedir juzgar la finalidad de esta crea-
cion que conlleva un esfuerzo personal que justificaria el estatuto de
obra del espiritu. Segtin Nicolas Binctin, citado por Vincent Téchené:
«La evaluacion hecha por la Corte de Casacion es contraria al régimen
del derecho de autor que no se interesa por el método de produccion,
pero si por la originalidad del resultado final».

En una decision ulterior de la Corte de Casacién francesa de di-
ciembre del 2013 se ratificé la no proteccion por derecho de autor. El
tribunal entendié que «el derecho de autor no protege las creaciones
mds que si son identificables y con una precisién suficiente para que
puedan ser comunicadas (al piblico); que la fragancia de un perfume,
que sale de un proceso de elaboracién, no es por si sola una obra del
espiritu, no conlleva una forma de presencia caracteristica y por ende
no se puede beneficiar de la proteccién por el derecho de autor».*

Nos parece que, si se va a negar la proteccion, la forma m4s facil es
seguir insistiendo en que no son obras del espiritu y que se basan en
métodos y férmulas. Pero el razonamiento de la sentencia de diciembre
del 2013, que se aferra mas al tema de la «forma del objeto a proteger
(esencia del perfume)», puede encontrar un fuerte choque en la dispo-
sicién que indica que no importa la forma de la obra ni su mérito para
que pueda ser protegida por derecho de autor como obra.

2 BRUGUIERE, J,M., «Droit des propriétés intellectuelles» 2* ed., n° 23, Paris: Ellipses, 2007,
p. 203.

33 Corte de Casacion de Parfs, Sala Comercial de fecha 10 de diciembre de 2013, Apela-
cién No. 11-19872, inédita (no publicada en boletin) [en linea] <https://www.legifrance.
gouv.fr/affichJuriJudi.do?old Action=rech]uriJudi&id Texte=]JURITEXT000028329512&-
fastReqld=37282616&fastPos=1>[Consulta: 03/07/2016].
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Lo que apreciamos es que parecerfa como si la cancha se estuviese
cerrando a una proteccién por derecho de autor de los perfumes. Para
esta aplicacion se encontraria mucha dificultad préctica, ya que para la
mayoria de las obras hay un referente de lo que ya estd en el dominio
publico; sin embargo, en materia de aromas seria muy dificil establecer
lo que existia hace cien afios. No obstante, estamos convencidos de
que la industria del perfume no va a dejar de impulsar la idea de la
proteccion.

IX. REPRODUCCIONES EN TERCERA DIMENSION

Luego de la dificultad de las ideas, debemos seguir tratando de forma
practica el punto de la originalidad. Este tema siempre va a tener un
suspiro de subjetividad para ser evaluado por los jueces, que en nuestras
jurisdicciones llamarfamos «jueces de fondo».

En objetos que han sido reproducidos a través de arte y técnica en
tres dimensiones, trabajando o labrando algiin material, lo que para
muchas legislaciones puede ser «escultural», podemos encontrar que
sobre las réplicas que se han hecho de obras famosas ha habido una
gran discusion sobre si tienen o no originalidad.

Asi vemos que se ha reconocido la proteccién por derecho de au-
tor a unas reproducciones en miniatura, cuidadosamente realizadas, de
esculturas de Rodin.** En ese caso especifico, la empresa reclamante
se dedicaba exclusivamente a la reproduccién en tres dimensiones de
obras que se encontraban en museos. Esta operacion se hacfa con auto-
rizacién de dichos museos y en los casos correspondientes pagaban las
regalias necesarias para tener este privilegio.

Entre los argumentos utilizados por la empresa demandante, in-
cluidos en la decisién mencionada, se indicaba que las reproducciones
fueron hechas a través de técnicas y habilidades especiales y el juicio
de la persona actuante; que con la terminacién a mano se lograba una

3 Alva Studios, Inc.v. Winninger,177 E Supp. 265, Tribunal de Distrito, Distrito Sur de
Nueva York (1959) (Estados Unidos).
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figura casi exacta con la patina, color y textura del original. Indicaban,
a modo de ejemplo la obra escultérica «Mano de Dios», de Rodin, con
un intrincado muy particular, innumerables planos lineales y patrones
geométricos que son interdependientes el uno del otro, en la que todo
debié llevarse con exactitud a menor escala. Precisamente, en la ob-
tencion de esa reduccion casi perfecta es que se encuentra la originali-
dad y validez del derecho de autor que se estaba reclamando.

En Batlin & Son, otro caso donde se trataba de modelos plasticos
de «Banco Tio Sam», moldeado en hierro, se le negd esa protecciéon
por falta de originalidad.*® Estos objetos de bancos mecénicos del Tio
Sam tuvieron proteccién por patente de disefio desde desde el 1886
para juguetes de esa forma.

Jeffrey Snyder and Etna Products Co. y su licenciataria habian obte-
nido un certificado de registro de derecho de autor en Estados Unidos
por una reproduccién que habian mandado a realizar en Hong Kong
con unos cambios en tamafio del modelo original, ademas del cambio
de la sombrilla que era caracteristica en el modelo original, pero sola-
mente para hacerla disponible en una pieza diferente. Los cambios se
hicieron para ajustar los precios y por disponibilidad de los prototipos
necesarios.

En la decisién se consideré lo siguiente: si una variacién menor
de una obra que ya se encuentra en el dominio pdblico hace que se
le otorgue una proteccién completa por derecho de autor, entonces
otros terceros no podrian hacer copias de esa obra en dominio pablico,
utilizando cambios similares y sin infringir el derecho que se hubiese
otorgado con tal variacién menor.

La comparacién de ambas decisiones no puede pasar desapercibida.
A la reproduccién de las esculturas de Rodin se le otorgé la proteccion,
por lo dificil de reproducir exactamente la obra original. En la segunda,
de Batlin & Son, se hicieron cambios y la reproduccién no fue «exac-
ta»; sin embargo, no imprimieron originalidad alguna. Cabe sefialar

% L. Batlin & Son Inc. v. Jeffrey Snyder and Etna Products Co.,Inc., 536 E2d 486, Segundo
Circuito de las Cortes de Apelacién, cert. Denegado, 429 U.S. 857 (1976) (Estados Unidos).
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que en ambas decisiones se trataba de cambios de tamafio en las repro-
ducciones. En las esculturas de Rodin parece ser que la originalidad de
la obra original, con sus caracteristicas laboriosas, se le transmitié al
ejecutor de las réplicas cuando pudo reproducirlas a la perfeccion.

En otras decisiones se reafirma que la simple reproducciéon de una
obra protegida por derecho de autor (o ya en el dominio pudblico) que
se hace en «formato diferente» no otorga proteccién por obra deriva-
da.’® En este caso, Entertainment Research Group reprodujo caracteres
animados en trajes inflables.

X. TRAJES Y MASCARAS

La falta de originalidad no es la Gnica dificultad a vencer en las
reproducciones a través de arte y técnica en tres dimensiones. Otro de
los puntos importantes es la funcionalidad de dichos articulos. Vamos
a referirnos al caso de mdscaras y trajes. Y al tema de la «funcionali-
dad» que prohibiria una proteccién al derecho de autor del objeto que
se trate, pues la obra protegida, no solo debe ser original, sino que no
puede ser funcional.

Las méascaras han escapado en Estados Unidos al etiquetado como
objetos funcionales. Una decisién en ese sentido la encontramos en
Masquerade Nowelty v. Unique Industries,” en la que el tribunal consi-
deré que las mascaras de animales no eran articulos utilitarios, ya que
estaban disefiados para cambiar la apariencia. Las mdscaras de ese caso
tenfan la forma de una nariz de cerdo, elefante y cotorra.

En lo que respecta a los trajes podemos ver el tema en Whimsicality,
Inc. v Battat.’® Se le negé dicha proteccién por la funcionalidad de los
trajes fabricados.

3 Entertainment Research Group, Inc.v. Genesis Creative Group, Inc., 122 E3d 1212, Nove-
no Circuito de las Cortes de Apelacién(1997) (Estados Unidos).

3T Masquerade Nowelty v. Unique Industries, 912 E2d 683, Tercer Circuito de las Cortes de
Apelacién (1990) (Estados Unidos).

38 Whimsicality, Inc. v Battat, 27 E Supp. 456, Tribunal de Distrito, Distrito Sur de Nueva
York (1998). (Estados Unidos).
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En Estados Unidos, los uniformes o trajes han sido tratados casi
siempre como articulos utilitarios, los cuales requieren asuntos de dise-
flos y esculturales para reconocerle proteccion por derecho de autor.”
La Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos generé una norma-
tiva para aclarar el concepto en la jurisprudencia de ese paifs.

Las mdscaras no serdn consideradas como objetos utilitarios y sola-
mente dependera de la originalidad del disefio con el minimo pictérico
y escultural. En las reglas establecidas por la Oficina de Derecho de
Autor (Copyright) de Estados Unidos, los vestidos y trajes imaginarios
son tratados para fines de registro como objetos utilitarios. Dice la Ofi-
cina de Derecho de Autor que estos trajes tienen un propdsito doble:
cubrir el cuerpo y representar su apariencia. La conclusién la justifica
por varios precedentes en la materia que hemos visto en esta parte.

Asi, la Oficina de Copyright le da mds importancia a la utilizacién
como vestido que al colorido del disefio. Sin embargo, en la misma
regla establece que si los trajes contienen obras separadas pictdricas o
de caracter escultural, se puede entonces incluir en la proteccién brin-
dada por el derecho de autor. Si se solicita el conjunto de una méascara
y un traje, se considerara solamente protegible la parte de la m4scara.
En la decisién tomada por la Oficina de Derecho de Autor de Estados
Unidos se comentan casos sobre esta separacion.*

3 Copyright Office of the Library of Congress Washington D.C., «Policy decision: Regis-
trability of costume designs» [en linea], Biblioteca del Congreso Oficina de Copyright de
expediente No. RM 91-5%, Vol. 56, No. 214, Registro Federal de fecha 5 de noviembre del
1991, <http://www.copyright.gov/history/mls/ML-435.pdf> [Consulta: 03/07/2016]._

0 En Animal Fair Inc. v. Amfesco Industries. Inc., 620 ESupp.175 Tribunal de Distrito,
Distrito de Minnesota (1985). 794 E2d 878, Octavo Circuito de las Cortes de Apelacién
(1988) (Estados Unidos). El tribunal del distrito reconocié que habia derecho de autor en
un traje con una sandalia, aun cuando se trataba de un pie de oso. Aun cuando la sandalia
era considerada como un objeto utilitario, el tribunal concluyé que la forma completa
y disefio eran reconocibles y tenfan capacidad artistica de una pata de oso. El Octavo
Circuito confirmé esa decisién sin motivacién. El examen conceptual de separacién (del
traje y la méscara) se encontré en Act Young Imports. Inc. v. B & E Sales Co., Inc., 873 E
Supp. 672, Tribunal de Distrito, Distrito Sur de Nueva York, (1987) (Estados Unidos),
en un caso donde estaban envueltas mochilas de nifios. En ese caso, el tribunal considerd
que habfa proteccién de la mochila por Derecho de Autor, ya que la imagen del animal
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Por otro lado, nos parece interesante la aplicacion de reglas sobre la
proteccién de las mdscaras por la importante presencia del carnaval en
Republica Dominicana. No es de dudar que muchas méascaras tienen
proteccion por su disefio tnico y la comprobacién de la originalidad
del disefiador. Sin embargo, hay detalles que no podrian ser considera-
dos originales por su uso generalizado desde hace tiempo. Por ejemplo,
las caretas de «lechén joyero» del carnaval santiaguero se distinguen
por cachos y pudas. La forma en que se coloreen dichos elementos y se
le incluyan otros diferenciadores, le darfan originalidad para llegar a
la proteccion del derecho de autor. Un solo cambio de colores, estarfa
cerca de los derechos que le concedieron (negaron) al sefior Beaudin
en lo relativo a las ideas y proteccién de las mismas, en el caso comen-
tado mds arriba al tratar las ideas en el mundo del «Fashion Law».

Los uniformes o trajes de diablos cojuelos, dependiendo de los di-
sefios que se incluyan, podran tener la altura de originalidad necesaria
para llegar a la proteccion requerida por derecho de autor. Somos de
opinién que el cardcter utilitario debe tomarse en cuenta, pero el tema
de separacion de la mdscara y el traje no tendria mucha relevancia en
nuestro pafs. Ampliaremos mas adelante sobre la funcionalidad en la
proteccién por el derecho de autor.

XI. FUNCIONALIDAD DE OBJETOS Y DERECHO DE AUTOR

En el derecho de autor latino también ha sido importante la dis-
criminacién de la existencia de funcionalidad o no para determinar la
proteccién. En los casos donde se ha pretendido una doble proteccion
por modelo industrial y derecho de autor, la Corte de Casacion france-
sa ha adoptado la interpretacién de excluir la proteccién del modelo si

estaba separada de las funciones de los bultos. En National Theme Productions Inc. v. Jerry
B. Beck Inc., 898 E Supp 1348, Tribunal de Distrito, Distrito Sur de California (1988)
(Estados Unidos), el Tribunal consideré que aunque el traje era completo, las piezas (de la
maéscara y traje) estaban lo suficientemente independientes para reconocerle proteccién
por derecho de autor.
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la forma del objeto aparece como una pura necesidad funcional insepa-
rable del resultado industrial.*!

Asi, al igual que la diferenciacion de estos elementos que se men-
cionaban, en Estados Unidos el juez estd obligado a separar, caso por
caso, las partes de los objetos que se refieran, por un lado, a la funcién
del objeto, y por otro, aquellos que permiten una creatividad suscep-
tible de beneficiarse de la proteccién de los disefios y modelos por el
derecho de autor. Son los jueces del fondo quienes deben apreciar so-
beranamente si una forma es o no indisociable de su funcién vy si ella
puede, en consecuencia, beneficiarse de la proteccion de la propiedad
industrial y/o del derecho de autor.*

En la preparacién de este trabajo nos encontramos con una deci-
sién de la Suprema Corte italiana* sobre la proteccién de articulos
utilitarios que pretenden ser también protegidos por derecho de autor.
El caso trataba sobre dos competidores que fabricaban mobiliario para
exteriores a utilizarse en sitios publicos. La reclamacién fue por el di-
sefio de unos bancos.

La discusion se centré en cémo probar el aspecto artistico de los
bancos para asegurarle proteccién. La demandante, Metalco, consideré
que dicha apreciacién artistica se podia probar por factores objetivos,
como referencias en enciclopedias, premios recibidos y participaciéon

# Corte de Casacién de Parfs, Sala Civil, de fecha 22 de febrero de 1970, Apelacién
no. 69-11956 publicada en boletin de sentencias del Tribunal Supremo, Sala Comercial
N. 270 p. 236 [en linea] < https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?id Texte=]JURI-
TEXT000006983331> [Consulta: 03/07/2016].

4 Corte de Casacién de Parfs, Primer Sala Civil, de fecha 1 de diciembre de 1987: RIDA
avr. 1988, n. 136, p. 137 citada Baupkt, J.M. (1998): Le droit d’auteur francais et le copyright
américain: les enjeux. Revue Francaise D’Etudes Américaines. Persee [en linea] <http://www.
persee.fr/doc/rfea_0397-7870_1998_num_78_1_1748> [Consulta: 03/07/2016] en la p. 54.
B Metalco S.p.a., Metalco S.r.I. v. City Design S.r.l. y otros, sentencia civil no. 23292,
Suprema Corte de Italia (2015) [en linea] <(http://www.italgiure.giustizia.it/xway/appli-
cation/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151116/snciv@s10@a2015@
n23292@tS.clean.pdf> [Consulta: 03/07/2016]. También aparece la nulidad de esa protec-
cién por tener funcién utilitaria en Com. 22 janv. 1973: D.1973, 217, note X.L., citada por

Bouchg, N., Intellectual property law in France. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer
Law & Business, 2011.
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en exhibiciones. Los objetos habian sido presentados en varias exposi-
ciones internacionales y la empresa habia presentado varios articulos
en revistas especializadas.

Ya veremos que para los jueces no fueron los sitios ni publicaciones
correctas.

La Suprema Corte italiana identificé factores objetivos y subjetivos
que ayudan a determinar si el disefio debe 0 no tener protecciéon por
derecho de autor. Dentro de los factores subjetivos nombré el criterio
estético y artistico y los gustos y percepciones del juez de fondo. En lo
que respecta al factor objetivo, le dio suma importancia al «[...] grado de
reconocimiento del disefio en los circulos culturales e institucionales,
que le confieren al disefio un grado de valor estético que claramente tras-
cienda la funcionalidad del disefio, no importa lo elegante del mismo».

Dicho esto, consider6 que los elementos artisticos del disefio en cues-
tién no estuvieron debidamente reconocidos por circulos culturales. La
Corte tomé mucho en consideracion que la exhibicién en una feria co-
mercial, sin ningin cardcter artistico, no era suficiente para llevar a la
pieza a tener proteccién por derecho de autor, a diferencia de lo que
pudieron haber sido exhibiciones en museos y premiaciones artisticas.

En nuestra opinién, estas consideraciones, llevan el tema de la ori-
ginalidad al punto artistico, lo que puede ir en contra de las reglas fun-
damentales del derecho de autor que habfamos mencionado al inicio
sobre la proteccion de la obra sin ver el mérito o destino de la misma.
Ahora bien, el tema de lo artistico viene al caso por tratarse de la su-
perposicion de derechos de propiedad intelectual y las reglas especificas
europeas en la Directiva 98/71/EC.* Es necesario ese punto especifico
para que en un objeto funcional pueda haber proteccién también por
derecho de autor. Al indicar que el objeto funcional necesita ese crite-
rio artistico, contradice aspectos considerados caracteristicas esenciales
del derecho de autor, como lo es la proteccién sin observar el mérito o

# Directiva N° 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998,

sobre la proteccién juridica de los dibujos
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destino de la obra, también explicado m4s arriba de «Funcionalidad de
objetos y derecho de autor».

Como ha resultado comin en el concepto internacional, el alto
tribunal sefial6 que «la contribucion del elemento artistico del objeto
viene por el valor agregado al disefio que contribuye a los elementos
funcionales del objeto.»

Otro ejemplo practico de objetos funcionales sobre los cuales se
pretenderia proteccién por derecho de autor son las tapas para envases.
A estos objetos eminentemente utilitarios serfa muy dificil darles una
proteccién por derecho de autor e impedir que competidores utilicen
la misma forma de tapa sin que medie un registro por disefio industrial
o modelo de utilidad.

XTI. REPLICAS A PARTIR DE IMPRESORAS 3D

Estas mismas cuestiones de originalidad y funcionalidad son las que
se plantean en el siglo XXI en lo que respecta a las impresiones en ter-
cera dimension a través de las impresoras con tecnologfa aditiva o 3D,
como se le ha denominado.

En una decisién de 2012 de la Corte Suprema del Reino Unido,¥
mencionada por Eleonora Rosati,* se le negd proteccién a un casco
de «Stormtrooper», de la pelicula Star Wars, en base a que no era una
«escultura» y su aspecto utilitario. Se ha comentado bastante que esta
decisién servirfa de base para interpretar las reproducciones que se rea-
licen a través de las impresiones en tercera dimension.

Es necesario anotar que, en Republica Dominicana, el casco del
«Stormtrooper», hubiese gozado de proteccion, ya que aunque no es-
tuviese dentro de la categoria de obras sefialadas en la ley, bastaria con

# Lucasfilm Ltd and Others v Andre Ainsworth and Another [2008] ewnc 1878 Tribunal
Superior de primera instancia de Inglaterra y Gales; [2009] Ewca Civ 1328 Corte de Ape-
lacién de Inglaterra y Gales, [2011] uksc 39 Suprema Corte de Justicia del Reino Unido.
% Rosari, E., Origindlidad in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law, United
Kingdom: Edward Edgar Publishing Limited, 2013, p. 200.
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la originalidad del casco para que estuviese amparado por la ley de
derecho de autor.

En 2015, la famosa cantante Katy Perry presenté un espectdculo uti-
lizando en su coreografia disfraces de tiburones durante el medio tiempo
del Super Bowl. En la misma semana ya habfa réplicas en impresoras de
tercera dimensién con modelos parecidos. Se inicié una reclamacién por
derecho de autor y la mayoria de los comentarios cuestionaban la exis-
tencia o no de proteccién al derecho de autor por falta de originalidad
(recordar del tema de los disfraces y trajes en Estados Unidos). Por otro
lado estaba el aspecto de lo que se pudiese parecer, ya que realmente se
trataba de la figura conocida de un tiburén. En cambio, en Republica
Dominicana hubiese tenido otro tratamiento y la existencia de una obra
protegida por derecho de autor se hubiese reconocido.

XIII. OBRA Y FOTOGRAFIA

El tema de la fotografia como obra protegida por derecho de autor
trajo desde el inicio una de las mas amplias discusiones. La controversia
muchas veces se basé en que el trabajo lo hacian las maquinas y no el
intelecto del autor. Dentro de las otras preocupaciones entre los enten-
didos estaba qué hacer con las fotos que no tenfan nada de originalidad
(fotos para documentos, por ejemplo). Delia Lipszyc*” nos recuerda que
«durante mucho tiempo de discuti6 sobre la condicién de la fotografia.
Muchos entendian que era la resultante de un proceso mecdnico que
realizaba la cdmara fotogréfica y resistian su reconocimiento como obra
y la consiguiente proteccién por derecho de autor».

En los dias en que se estdn tomando mds fotos que nunca antes por
la facilidad que brindan las unidades méviles de teléfonos y la vigencia
de redes sociales, inicamente con la particularidad de publicar fotos
exclusivas para asi poder obtener mayores seguidores y eventualmente

# Lipszyc, D., Derecho de autor y derechos conexos, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CER-
LALC/zavaLl, 1993, p. 84
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comercializar productos y servicios, debemos prestar atencién a la pro-
teccion o no de las fotografias como obras.

En 2015 se dicté en Francia una decision en primera instancia que
originé mucha discusién sobre el tema de obra y fotografia y cémo
demostrar la originalidad de la misma para consecuentemente tener
proteccién por derecho de autor.*®

El caso ha sido interesante. Lo inici6 el fotégrafo britdnico Gered
Mankowitz. Una de sus fotografias de Jimi Hendrix del 1967, en la que el
artista estaba fumando, fue utilizada por una empresa de cigarrillos elec-
trénicos, la cual, con una manipulacién, incluyé uno de sus productos en
las manos del sefior Hendrix. En la decisién, el tribunal considerd que no
habia violacién a los derechos patrimoniales o morales, ya que no existia
derecho de autor sobre la foto, por falta de originalidad.

El tribunal de primera instancia cité una decision de la Corte Euro-
pea de Justicia** como sigue:

Tal y como se indica en el numeral 17 en el predmbulo de la Directiva
93/98, una creacién intelectual pertenece al propio autor si refleja su perso-
nalidad. Ese es el caso si el autor pudo expresar sus habilidades creativas en
la produccién de la obra insertando sus opciones libre y creativas [...] En lo
que respecta a un retrato fotografico, el fotégrafo puede incluir alternativas
libres y creativas en varias formas y en varios puntos en su produccién. En
la fase de preparacion puede escoger el fondo, la pose del sujeto y la luz. Al
tomar la fotograffa puede escoger el enmarcado, el dngulo y la atmésfera
creada. Finalmente, al seleccionar la toma, el fotégrafo puede escoger desde
una variedad de técnicas de revelado que quiera adoptar o, si prefiere, el uso
de un software de computadoras. Al ejercer esas opciones, el autor de un

retrato fotografico puede estampar el trabajo creado con su toque personal.

*® LecaLis, «TGI de Paris, 3¢me chambre 1&re section, jugement rendu le 21 Mai 2015»
Jurisprudence: Droit d’auteur, 21 de mayo de 2015, [en linea], <http://www.legalis.net/spip.
php?page=jurisprudence-decision&id_article=4612> [Consulta: 03/07/2016].

# cyuE, Arrét du ler décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. ¢/ Standard Verlags GmbH,
[en linea] <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf!language=fr&num=C-145/10> [Consulta:
03/07/2016].
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El argumento presentado por el sefior Mankowitz, fotdgrafo, fue el
siguiente:

[...] esta fotografia de Jimi Hendrix, tan extraordinaria como rara, llega
a capturar un momento fugaz en el tiempo, el contraste llamativo entre
la ligereza de la sonrisa del artista y la curva del humo en la oscuridad y
el rigor geométrico del resto de la imagen, creada particularmente por las
lineas y dngulos del torso y brazos. La captura de este momento tnico y
su mejora por luz, contraste y el encuadre angosto de la foto en el torso
y cabeza de Jimi Hendrix revela la ambivalencia y contradicciones de su
musica legendaria y hace de la pieza fotografica un trabajo fascinante de

gran belleza que lleva el sello y talento de su autor.

Sin embargo, este argumento no fue suficiente para que el tribunal
encontrara en el retrato de Jimi Hendrix realizado por Mankowitz el
minimo necesario de originalidad y considerar la foto como una obra
protegida por derecho de autor.

El tribunal consideré que la explicacion de las caracteristicas estéti-
cas de la foto es muy diferente al concepto de originalidad, ya que «no
explica quién es el autor de las decisiones tomadas en lo que respecta
a la pose del sujeto, su vestimenta y su actitud en general». En una
de las motivaciones de su sentencia, el tribunal sefiala que «nada en
su argumento, le permite al juez y a los demandados entender si esos
elementos, son esenciales en indicar la caracteristica de originalidad
reclamada, como el enmarcado, el uso de blanco y negro, la ilumina-
cion del sujeto y la luz».>°

El tribunal negé proteccién por derecho de autor, al parecer, més
por la falta de explicacién y argumento del fotégrafo en defender
coémo establecié su impronta que por el tema de la originalidad de la
fotografia.

0 Ibidem. LEGcaLs cit. 71.
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Si nos concentramos en la explicacién sobre la impronta, la toma
de muchos autorretratos o los llamados selfies pueden estar desprovistos
de proteccion por derecho de autor. Ya es sabido que una simple foto
instantdnea no cumple con los requisitos si no tiene originalidad. Pero la
categoria de autorretrato, por si sola, no queda desprotegida.

El tema, que surgi6 en el 2014 a propédsito de unas imdgenes utili-
zadas de un mono que habia presionado el obturador de una cdmara,
utilizadas por Wikimedia Commons, no tendria mucho objeto en Re-
ptblica Dominicana, puesto que «autor», segiin el articulo 16 de la Ley
65-00, es una «persona fisica».

Igual deberiamos de pensar de los fotégrafos de celebridades, llamados
paparazzi: el hecho que se escondan a esperar que la personalidad salga o
llegue, no le otorga la originalidad requerida de la foto, ya que tienen un
rol pasivo, como parece que quiso inferir la sentencia francesa.

Este tema de la pasividad también lo encontramos en otra senten-
cia francesa’' que trata sobre fotégrafos deportivos. Estimaron que no
puede haber originalidad en pararse en un estadio y tomar centenas de
imagenes del juego, acciones que de ninguna manera son controladas
por el fotégrafo. En la misma decision se rechaza el argumento del fots-
grafo en la seleccion del fondo y el orden como aparecen los jugadores,
por considerar «banal» el organizar por orden de tamafio y que el fondo
sea grama y cielo azul.

En un punto que para el tribunal pudo haber exagerado, es que también
descartd originalidad por las ediciones hechas con programas tipo «Pho-
toshop», ya que los cambios fueron hechos por «programas de compu-
tadoras». Este tema de los programas de computadoras darfa al traste con
verdaderas obras originales en muchos @mbitos comerciales y artisticos.

Concluimos con un comentario atinado de la doctora Delia Lipszyc:
«[...] hay muchas “instantdneas” en las que tanto el fotdgrafo profesio-
nal como el aficionado no han hecho mas que enfocar y disparar vy, sin

51 Corte de Apelacién de Parfs, Pole 05, Ch.01, de fecha 14 de noviembre de 2012, N°
11/03286, inédita (no publicada en boletin) [en linea] <https://lid2ms.files.wordpress.
com/2013/02/jspd-des-mc3a9dias-2.pdf> [Consulta: 03/07/2016].
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embargo, ofrecen tanto o mds interés artistico que una obra cuidadosa-
mente elaborada».’?

Hay varios puntos nosotros varios puntos que se deben tomar en
cuenta y que agregamos: el encuadre resulta importantisimo, las técni-
cas de retoque estan en cada teléfono celular y en varias redes sociales
y, por ultimo, en la mayorfa de las fotos que se suben hoy a redes socia-
les ya no se «enfoca».

XIV. PORNOGRAFIA EN LA COMIDA O «FOOD PORN»

Las redes sociales como Facebook e Instagram tendrian miles (sin
exagerar, millones) de imdgenes menos si los «enredados» o usuarios de
dichos medios no hubiesen subido fotografias para que los espectadores
sociales puedan tener la experiencia visual de la comida. Esas fotogra-
fias, la gran mayoria hechas por amateurs, ha sido denominada como
«pornografia de alimento» o mejor conocida en su denominacién in-
glesa «food porn», muy utilizado en el «hashtag» food porn.

La originalidad de los platos presentados, segiin consideramos, ten-
dra el mismo requisito de originalidad para evaluarlos como protegi-
dos por derecho de autor. Aparentemente no habria mucha dificultad.
Ahora bien, si tiene derecho de autor y, por ende, en nuestros paises
de sistema latino un derecho moral de integridad, ;los comensales al
ingerirlo estan violando el derecho moral del autor? Sabemos que el
derecho patrimonial no lo han violado, ya que tienen el derecho de
«usarlo» al pagar el precio del plato. La respuesta del derecho moral
deberia tener la misma respuesta: gozaban con el derecho del autor.

Ahora bien, esos derechos de utilizaciéon del plato no van unidos
al derecho de reproduccién a través de la fotografia. Ya muchos res-
taurantes y chefs se han quejado de la prictica. Segin una crénica de
la publicacién Forbes,”® en Alemania se ha dado una decisién en la

52 Lipszyc, D. Ibidem. p. 84.
% Huen, E., «Why Instagramming a Dish Could Get You Into A Lawsuit in Germany»-
Forbes: Lifestyle, 21 de agosto 2015, [en linea], <http://www.forbes.com/sites/eusta-
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que se extiende la proteccién de derecho de autor sobre «alimentos
elaborados arreglados» donde esté presente la capacidad artistica de su
creador. Aparentemente, segin la sentencia, la proteccién serfa donde
se encuentre un «nivel avanzado» de disefio.

Aunque algunos restaurantes han documentado casos donde las
fotos les han perjudicado, vale decir que, en general, pudiesen tener
dificultad de comprobar dafios y perjuicios en caso de reclamaciones
judiciales, ya que la mayoria de las imagenes utilizadas en «food porn»
van en beneficio de los platos y promocién de los restaurantes.

En el ambiente culinario, pero fuera del punto de lo apetecibles que
se ven las fotos de platos en ciertos lugares, en 2015, en Estados Unidos
surgieron dos casos relacionados a comida. En ambos se ratificé la no
proteccién de una receta de comida por derecho de autor.’* El primero
trataba de un libro de recetas, al cual solamente se le adjudicé protec-
cién sobre el libro en si, inclusive como compilacién de recetas, pero
no por que las recetas en si mismas fueran protegidas ya que «la iden-
tificaciéon de ingredientes necesarios para la preparacién de alimentos
es una declaracion de hechos». Los jueces consideraron que se trata de
algo funcional. En el segundo caso no habia libro de recetas.

XV. CoNCLUSION
La obra es el tema esencial en el derecho de autor. Es la parte

que nos lleva al corazén de la proteccién de esta materia. Hablar sobre
obra nos lleva al tema de la identificacién de la originalidad, el saber si

ciahuen/2015/08/21/instagramming-a-dish-could-get-you-into-a-lawsuit-in-german-
y/#3bc128301319> [Consulta: 03/07/2016].

> Tomaydo-Tomahhdo LLC et al v. George Vozary et al., No. 1:14, CV 469, Corte de Distri-
to del Distrito Norte de Ohio Divisién Este (Estados Unidos) [en linea] <http://www.food-
liabilitylaw.com/wp-content/uploads/sites/444/2015/03/Opinion-and-Order- Tomaydo-To-
mahhdo-v.-Vozary.pdf> [Consulta: 03/07/2016]. Ver también: Colon-Lorenzana v. South
American Restaurants Corp., No. 14-1698, Primer Circuito de las Cortes de Apelacién
(2015) (Estados Unidos) [en linea] <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/
cal/14-1698/14-1698-2015-08-21.html> [Consulta: 03/07/2016]
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realmente el «trabajo», cual este sea, amerita una verdadera exclusivi-
dad de los derechos patrimoniales.

Por otro lado, vamos a tener a los creadores e innovadores en dos
polos opuestos. Por un lado, algunos creadores van a aumentar sus pre-
tensiones para que les sean reconocidos sus derechos sobre la obra creada.
Seguiremos viendo creadores de otros tipos de trabajos, {liquidos que no
son perfumes? ;Reproducciones en la técnica de material aditivo o de ter-
cera dimensién en los que se aplicardn las reglas del caso de la escultura
Rodin por lo perfectas que se hardn dichas reproducciones? De seguro
que tendremos mds interaccion con las fronteras de las demds ramas de la
propiedad intelectual y discusiones sobre hasta dénde también se tendra
proteccién por derecho de autor. Por otro lado, tendremos esos usuarios y
también creadores que van a encontrar el mar de las excepciones y el do-
minio puablico unirse para, conjuntamente con la mds alta vara de la ori-
ginalidad y un concepto amplisimo de las ideas, poder utilizar y reproducir
esas otras nuevas creaciones que la tecnologia nos seguird dando dfa a dfa.
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