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Resumen

El valor del videojuego se encuentra en sus elementos intangibles,
protegibles a través de la propiedad intelectual. En nuestra legislacion
se pueden ubicar diversas figuras y tipos al amparo de los cuales se po-
dria lograr una proteccién efectiva. Sin embargo, la implementacién
de una figura particular que responda a la realidad de su creacién, desa-
rrollo y comercializacién puede ser la mejor herramienta para colaborar
con su continuo crecimiento.
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Abstract

The value of the videogames is within its intangible elements, pro-
tectable through Intellectual Property. Our laws provide several legal
figures and types in which the videogames may find an effective protec-
tion. However, the implementation of a specific figure that answers to
the reality of their making, development and commercialization may
be the best tool to cooperate with their ongoing expansion.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY - VIDEOGAMES - COPYRIGHT - AUDIOVISUAL WORK -

COMPUTER PROGRAM.

Sumario: 1. Introduccién. II. Proteccién actual de los videojuegos:
A. Derecho de autor: 1. Régimen general. 2. Regimenes especiales:
a) Obras audiovisuales. b) Programas de computadora. B. Propiedad
industrial. III. Derecho comparado. IV. Propuesta para la proteccién de
videojuegos en la Repiblica Dominicana. V. Conclusion.

1. INTRODUCCION

La industria de los videojuegos tiene un valor aproximado de
65,000 millones de délares, posiciondndose como el segmento con ma-
yor crecimiento econdmico dentro del sector del entretenimiento.! De
acuerdo al reporte de 2014 de la asociacién de la industria de videojue-
gos The Entertainment Software Association (EsA), que representa las
principales empresas de la industria en Estados Unidos, el 59% de los
americanos son jugadores con una edad promedio de 31 afios y lo han
sido aproximadamente durante 14 afios. El reporte también indica que
solo en 2013 los consumidores gastaron un total de US$21.53 billones
de ddlares en la industria.?

! GreenspraN, David, Boyp, Gregory, y PUREWAL, Jas, «Los videojuegos y la propiedad inte-
lectual: perspectiva mundial», Revista de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(omp1), 2, 2014.

2 ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION (Esa), «Essential facts about the compu-
ter and video game industry» [en linea], Esa, <http://www.theesa.com/wp-content/
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La esencia y el valor de los videojuegos se encuentran centrados en
su propiedad intelectual, presente en los cédigos, imédgenes, sonidos,
videos, historias, guiones, titulos, subtitulos, portadas, signos distinti-
vos, middleware, entre otros elementos. En consecuencia, su efectiva
proteccién determina la vida y subsistencia del videojuego, la autoria,
asi como la industria en su conjunto.

Ahora bien, la variedad en la composicién de los videojuegos tiene
como resultado principal la interaccién de multiples situaciones y re-
laciones juridicas que inician desde su concepcién transcendiendo mds
alld de su explotaciéon comercial. El grado de complejidad estd necesa-
riamente atado al género y la categoria de videojuego de que se trate.
Con relacién al género podemos identificar los de accién, aventura,
accién-aventura, interpretacién de rol, simulacion, estrategia, educa-
tivo, musical, deporte, trivia, carreras, sandbox, l6gica, etc. Asimismo,
con respecto a su categoria estan los de consola, computadora y mévil.
Las tres anteriores encierran elementos protegibles en si mismos y se-
parados de los videojuegos.

Guidndonos de nuestra legislacién y las formas de proteccién
disponibles, los videojuegos se componen de obras audiovisuales y
programas de computadoras que gestionan los elementos artisticos
para que el usuario interactie con estos. Pueden ser clasificados como
software funcional con un interfaz grafico u obra audiovisual o por
separado.’

Siguiendo nuestro analisis, consideraremos los videojuegos dentro
de las diferentes disposiciones legales existentes, revisaremos los casos
de proteccion dentro de otras jurisdicciones y luego propondremos una
fusién de manera tal que los videojuegos encuentren una figura idénea
y especializada.

uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf>. [Consulta: 05/01/2015].
> Ramos GiL DE LA Haza, Andy, «Videojuegos: jprogramas informdticos u obras creativas?»,
Reuwista de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), 4, 2014, pp. 25-30.
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II. PROTECCION ACTUAL DE LOS VIDEOJUEGOS

Debido a su composicién los videojuegos no pueden ser perfecta-
mente clasificados dentro de un solo tipo de propiedad intelectual, en
vista de que sus componentes tocan las diferentes ramificaciones de
este derecho. Por lo cual, exploraremos las diversas maneras de protec-
cion clasificadas de acuerdo a la divisién tradicional de la propiedad
intelectual: derecho de autor y propiedad industrial.

En el cuadro de la pagina anterior se encuentran resumidos los ele-
mentos del videojuego vy el tipo de figura de propiedad intelectual al
que podrian corresponder.

A) Derecho de autor

En términos generales, el derecho de autor regido por la Ley
No. 65-00 protege a las obras originales artisticas, cientificas y literarias
desde el momento de su creacién cuyo autor o coautor es dominicano
o domiciliado en el pafs, o cuya obra es publicada en Reptblica Do-
minicana por primera vez, o cuyas obras son realizadas por nacionales
o domiciliados en paises miembros de tratados internacionales de los
cuales el Estado dominicano sea miembro.

Para determinar su proteccion deberfamos clasificar al videojuego
dentro de un tipo de obra protegible. Sin embargo, al igual que con la
divisién anterior debido a su interaccion con diversos tipos dentro del
derecho de autor, los videojuegos no pertenecen enteramente a una
misma obra. Aunque si se podria hacer un andlisis segmentado de cada
componente y evaluar su proteccién. Por consiguiente, la evaluacién
de los elementos del videojuego la dividimos en las obras protegidas
bajo los preceptos generales, tales como guion (obra expresada de for-
ma escrita) e imagen (obra artistica), las que se encuentran bajo los re-
gimenes especiales de obras audiovisuales y programas de computadora.

Antes de adentrarnos en los lineamientos del derecho de autor de
cada uno, es importante destacar que estos andlisis parten del supuesto
de que tanto lo particular o las secciones conglomeradas del videojuego
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deben tener originalidad en si mismas, ya que sin esta no se admitiria
su proteccién bajo ninguna clasificaciéon. Ahora bien, en nuestra nor-
ma legal dicha condicién de originalidad, necesaria para recibir protec-
cién, no se encuentra definida, por lo que usaremos como referencia la
definida por la jurisdiccién inglesa, que determina la presencia de ori-
ginalidad cuando en la obra se ha invertido labor, capacidad y capital
de manera tal que el resultado es una diferenciacion.* Esta debe estar
presente en la expresion del contenido del videojuego, no en la idea
o concepto que lo origind, ya que la idea no es susceptible de protec-
cién.’ La misma inicia desde que se realiza la expresion de la idea, pues
el registro del derecho de autor no es constitutivo, sino declarativo de
derechos. De otro lado, debemos destacar que los derechos conferidos
bajo el derecho de autor se clasifican en morales y patrimoniales. Los
primeros corresponden de manera general al derecho del autor sobre
la paternidad de su obra, la proteccién de la integridad de esta, y su
mantenimiento en el anonimato, mientras que los segundos compren-
den los derechos econémicos sobre la obra, tales como: reproduccion,
distribucién y comunicacién al pablico. Por otro lado, la duracién de
los derechos morales es perpetua, imprescriptible, irrenunciable e ina-
lienable, mientras que los derechos patrimoniales pueden ser cedidos o
licenciados y su periodo de proteccién es durante la vida del autor més
setenta aflos después de su fallecimiento. Bajo términos de coautoria, el
plazo se inicia con la muerte del dltimo coautor. Por otro lado, la obra
anénima cuenta con setenta aflos a partir de su publicacion, y a falta de
publicacién a partir de los cincuenta afios de su creacién serd protegida
en los setenta afios posteriores; si el autor revela su identidad aplicaria
el primer plazo de la vida m4s setenta afios después de su muerte.

La importancia de clasificar al videojuego dentro de un tipo de de-
recho de autor reside en el alcance de sus derechos, afectandose asi el
periodo de vigencia de la proteccién, la presuncién con relacién al
autor y titular, al igual que la aplicacién de los derechos reconocidos.

* Macmillan & Company Ltd. v. K. & J. Cooper, Ar 1924 »c 75.
> Articulo 7 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.
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1. Régimen general

En el reglén de régimen general estarian incluidas principalmente
las obras expresadas de forma escrita, obras artisticas, obras escénicas,
composiciones musicales (con o sin letra), obras pldsticas y obras de
arte aplicado incluidas en el videojuego. Cada una de estas obras puede
tener diferentes autores, titulares y periodos de proteccion, dependien-
do de cudndo fueron creadas y bajo qué condiciones.

En principio, el autor es la persona fisica o individuo que aparezca
como tal en la obra, gracias a lo cual goza de los derechos morales y
patrimoniales. No obstante, en ciertos casos el autor puede ser mds
de una persona, o el titular de los derechos patrimoniales puede ser
distinto al autor, ya sea como resultado de una relacién contractual
y/o porque la creacién de la obra corresponde a uno de los siguientes
escenarios:

— Colaboracién divisible: cuando la colaboracién de los autores se
puede separar, cada uno es autor y titular de su contribucién.
Colaboraciéon indivisible: cuando la colaboracién de los autores

no se puede separar, todos son coautores y cotitulares.

— Empleados privados: cuando la creacion de la obra ocurre dentro
de una relacion laboral, el autor y el titular es el empleado que la
cred, salvo pacto contrario.

— Empleados publicos: cuando la creacién de la obra ocurre en el
cumplimiento de sus funciones, el empleado publico es el au-
tor, aunque el titular se entiende que es la entidad pdblica, salvo
acuerdo contrario.

- Patrocinadas por entidades publicas: en caso de fines educativos o
investigaciones cientificas todos los derechos los detenta el autor.

— Por encargo: quien hace la creacion es el autor, mientras que
quien la ha encargado tnicamente puede usar la obra en la forma
expresamente autorizada por este.

— Colectivas: el creador de la obra es el autor y el que la publica es
el titular de los derechos econémicos.
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- Anénimas o bajo seudénimo: cuando el autor no haya sido reve-
lado, quien haya hecho publica la obra serd considerado como su
representante, sin afectar los derechos sobre la obra.

2. Regimenes especiales
a) Obras audiovisuales

Toda creacion expresada mediante una serie de imdgenes asociadas,
que den la sensacion de movimiento, con o sin sonorizacién incor-
porada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de cualquier
dispositivo o medio de proyeccién o comunicacién de la imagen y del
sonido, con independencia de la naturaleza o caracteristicas del sopor-
te material que la contenga, es considerada obra audiovisual.® La ley
establece claramente que dicha obra serd protegida como original, por
lo que las disposiciones de los derechos conexos no le serdn aplicables.’
La proteccién de las obras audiovisuales es de un periodo de setenta
afios contados desde su primera publicacién o presentacién, de lo con-
trario serfa a partir de su realizacién.®

Las disposiciones especiales toman en cuenta que el proceso creativo
y la elaboracion de obras audiovisuales requieren de diversas colabora-
ciones, es por ello que reconocen (salvo acuerdo en contrario) la coau-
torfa del director o realizador; los autores del argumento, el guion y los
didlogos; el autor de la mdusica; y el dibujante o dibujantes (si la obra es
animada),’” gracias a lo cual los derechos morales, tales como el reconoci-
miento como autor de la obra, quedan salvaguardados para sus creadores
de manera individual; sin embargo, de manera conjunta los derechos
morales de la obra audiovisual le corresponden al director o realizador.'

¢ Articulo 16, numeral 13, de la Ley No. 65-00; articulo 7, numeral 14, de la Ley No. 108-
10 para el fomento de la actividad cinematografica en la Reptblica Dominicana.

" Articulo 58 de la Ley 65-00.

8 Articulo 27 de la Ley 65-00.

? Articulo 59 de la Ley 65-00.

1% Articulo 62 de la Ley 65-00.
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Ahora bien, dirigiéndonos hacia el proceso de explotacion de la
obra, como el productor audiovisual es la persona natural o juridica
que asume la responsabilidad financiera y organizativa en su ejecucion,
es contractualmente responsable de la prestacion de servicios de las
personas que intervienen en su realizacion.!! Si no hay pacto contrario,
el productor es quien tiene de forma exclusiva los derechos econé-
micos. Ademas, el productor puede ejercer la defensa de los derechos
morales, en representacion de los mencionados autores.!? Como con-
secuencia de detentar los derechos patrimoniales, el productor tendra
los siguientes derechos exclusivos (lista enunciativa):"

- Fijar y reproducir la obra para distribuirla o comunicarla por cual-
quier medio o procedimiento que sirva para su difusién, obtenien-
do beneficio econémico por ello.

— Distribuir los ejemplares de la obra audiovisual mediante venta,
alquiler o cualquier otra forma, o hacer aumentos o reducciones
en su formato para su exhibicién o transmisién.

— Autorizar las traducciones y otras adaptaciones o transformacio-
nes audiovisuales de la obra, y explotarlas en la medida en que
se requiera para el mejor aprovechamiento econémico de ella, y
perseguir ante los érganos jurisdiccionales competentes cualquier
reproduccién, distribucién o comunicacién no autorizadas de la
obra audiovisual, derecho que también corresponde a los autores,
quienes podrdn actuar aislada o conjuntamente.

Para la realizacién de este tipo de obra, la legislacién dispone un
contrato de fijacién audiovisual donde el autor o coautores conceden
al productor el derecho exclusivo de producir la obra audiovisual y
fijarla, reproducirla, distribuirla y comunicarla pdblicamente, por si
mismo o por intermedio de terceros. Sin embargo, para ser aceptado

" Articulo 61 de la Ley 65-00.
12 Articulo 60 de la Ley 65-00.
B Articulo 66 de la Ley 65-00.
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como contrato de fijacién audiovisual debe contener los siguientes tér-
minos: autorizacién del derecho exclusivo; remuneracion debida por el
productor a los coautores de la obra y a los artistas intérpretes o ejecu-
tantes, y el tiempo, lugar y forma de pago de esta; plazo para la termi-
nacion de la obra; responsabilidad del productor frente a los autores y
artistas intérpretes o ejecutantes, en el caso de una coproduccién de la
obra audiovisual.'*

b) Programas de computadora

La base y funcionamiento de los videojuegos son programas de com-
putadoras, definidos como una expresiéon de un conjunto de instruccio-
nes mediante palabras, cddigos, planes o cualquier otra forma que al
ser incorporada en un dispositivo de lectura automatizada es capaz de
hacer que una computadora u otro tipo de mdquina ejecute una tarea u
obtenga un resultado.” Los programas tanto operativos como aplicati-
vos en cddigo fuente u objeto, al igual que la documentacion técnica y
manuales de uso, son protegidos bajo los mismos términos que las obras
literarias,'¢ es decir, como obras originales.

El productor del programa de computadora es la persona fisica que
asume el riesgo e inicia la realizacion. En principio se acepta que el
productor es la persona que aparece como tal en el programa. Con
respecto a la autorfa del programa de computadora, se refugia dentro
de los términos generales en los que se reconoce como autor a quien
aparezca en la obra como tal.'” El periodo de proteccion es de seten-
ta afos contados a partir de la publicacién; a falta de publicacion,
después de cincuenta afios de su creacién la obra serd protegida por
setenta afios.'8

" Articulo 63 de la Ley 65-00.

15 Articulo 16, numeral 25, de la Ley No. 65-00.

16 Articulo 36 del Reglamento de la Ley No. 65-00.
17 Articulo 4 de la Ley No. 65-00.

18 Articulo 25 de la Ley 65-00.
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Dentro de las excepciones al derecho exclusivo sobre el programa
de computadora, se encuentran las siguientes actuaciones que el pro-
ductor no puede restringir:"”

- Reproduccion de una sola copia licita del programa para seguridad.

— Introduccién del programa en la memoria temporal o lectura del
equipo para uso personal del usuario autorizado y tnicamente
bajo los términos de la licencia de uso.

- Adaptacion del programa por el usuario autorizado solamente
para fines personales y sin vulnerar ninguna prohibicién estable-
cida por el titular.

No obstante, las excepciones anteriormente mencionadas se en-
cuentran limitadas a: %°

— El uso de la copia de seguridad solo en caso de inutilidad del
original.

- Fijacion del programa en el soporte rigido o flexible, excepto con
autorizacion del titular.

— Uso del programa por varias personas por medio de cualquier
procedimiento, salvo en caso autorizado por cesién de derecho o
licencia de uso.

— Poner a la disposicién de otros la adaptacion del programa reali-
zada por el usuario para fines personales.

B) Propiedad industrial

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial también es aplicable para
la proteccién de los videojuegos, protege la invencion del aparato para
el uso de los videojuegos o de las partes que lo componen, el disefio
de dicho aparato o alguno de sus elementos, los signos que puedan

¥ Articulo 79 de la Ley No. 65-00.
20 Articulo 39 del Reglamento de la Ley No. 65-00.
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identificar al videojuego de manera distintiva y las informaciones no
divulgadas que se apliquen a su desarrollo.

En el caso de inventos que cumplan con los requisitos de patenta-
bilidad y sean registrados en el pafs, los titulares tendrdn el derecho de
excluir a otros de su explotacion. Dichos requisitos de patentabilidad
exigidos por nuestra legislacién se resumen en que para ser invencion,
la creacion debe estar fuera de la materia excluida de proteccién,?! ser
susceptible de aplicacion industrial,?? tener nivel inventivo® y ser no-
vedosa dentro del estado de la técnica.?* Cuentan con una proteccién
de veinte afios contados desde el otorgamiento de la patente. Con res-
pecto a los disefios de producto, como podria ser la consola del video-
juego, se puede proteger como disefio industrial, sin que se incluya la
proteccién a la funcién técnica del aparato en si.”’ El disefio industrial
debe ser nuevo y singular®® y serd protegido por cinco afios prorroga-
bles por dos periodos consecutivos adicionales.?” De la misma manera,
los signos distintivos del videojuego que pueden ser registrados como
marca, nombre comercial, rétulo, emblema (logo) y lema comercial
(eslogan). Con respecto a la marca se puede registrar cualquier signo
o combinacién de signos susceptible de representacion grafica capaz
de distinguir productos y/o los servicios.?® Ello incluye no solo el titu-
lo, subtitulo y sus respectivas figuras, sino que también puede incluir
lugares, personajes, artefactos, vestimentas y otros signos creados para
el videojuego. El periodo de proteccion es de diez afios, renovables por
los mismos periodos.

En beneficio de la creacién, produccién y explotacion del video-
juego, los responsables de dichas actividades pueden usar algin tipo de

21 Articulo 2 de la Ley No. 20-00.
22 Articulo 4 de la Ley No. 20-00.
5 Articulo 6 de la Ley No. 20-00.
#* Articulo 5 de la Ley No. 20-00.
5 Articulo 55 de la Ley No. 20-00.
%6 Articulo 58 de la Ley No. 20-00.
T Articulo 67 de la Ley No. 20-00.
%8 Art. 70.a de la Ley No. 20-00.
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informacion considerada como secreto industrial. Esta figura legal se
define como «cualquier informacién comercial no divulgada que una
persona natural o juridica posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse
a un tercero»; no incluyen la informacién que pertenece al dominio
publico o simplemente es accesible. Ahora bien, para que la informa-
cién sea admitida como secreto industrial, el titular debe tomar me-
didas razonables para mantenerla secreta; a cambio se protege contra
el uso, divulgacién o adquisicion desautorizados. De la naturaleza del
secreto industrial se evidencia que mientras sea guardado como secreto,
su proteccioén no termina.

II1I. DERECHO COMPARADO

Con la finalidad de conocer la practicidad de la proteccion del
derecho de autor en otras jurisdicciones y su posible implementacién
en la Republica Dominicana, analizaremos algunos de los casos mds
relevantes.

SESAM [ SACEM v. CRYO?® (Francia)

SESAM es la organizacion sombrilla de las sociedades de autores, in-
cluye a los autores de las artes visuales (ADAGP), mdsica (SACEM), drama
(sacp) y obras documentales (scam). Tiene la finalidad de manejar
los derechos de las obras usadas en multimedia. De manera particular,
la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Musica (SACEM,
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), que se en-
carga de recolectar el derecho de autor en Francia y redistribuirlo a
los creadores franceses asi como al resto del mundo. Por la otra parte,
CRYO, empresa francesa de desarrollo y publicacion de videojuegos fun-
dada en 1992 y responsable de desarrollar «Dune», «<MegaRace», «Lost

2 Arrét n.° 732 du 25 juin 2009 (07-20.387) - Cour de cassation - Premiére chambre civile.
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Eden», «Atlantis: The Lost Tales», entre otros. En 2002 fue declarada
en bancarrota y liquidada, y como resultado parte de la empresa fue
absorbida por DreamCatcher Interactive, mientras que su propiedad
intelectual fue adquirida en 2008 por MC2-Microids.

La controversia se origina por el uso desautorizado de la muasica de
los miembros de sacem en los videojuegos de cryo y su falta de pago
a dicha sociedad de gestion colectiva. Por ese motivo, SEsaAM presen-
t6 al tribunal que conocia el proceso de quiebra de la sociedad cryo
una acreencia de mds de dos millones de euros. A estas pretensiones
crYO contesté demandando que el videojuego sea reconocido como un
programa de computadora y no como obra audiovisual, ya que bajo la
primera calificacién no aplicarfa la remuneracién proporcional a los
ingresos por la venta o la explotacién del videojuego.®

La Corte de Casacién francesa concluyd que un videojuego es una
obra compleja que no puede ser reducida dnicamente a la dimensién
de programa de computadora y que, por lo tanto, cada uno de sus com-
ponentes debe ser aplicado al régimen que corresponda su naturaleza.
[gualmente, determiné que la inclusién de las obras musicales perte-
necientes a los asociados de sesam corresponde a una reproduccion
mecdnica; en consecuencia, como su ejercicio y gestion le compete a
dicha sociedad, terminé admitiendo la acreencia presentada.

Tetris Holding LLC v. Xio Interactive Inc.” (Estados Unidos)

El videojuego Tetris creado por Alexey Pajitnov en 1984, frecuen-
temente sefialado como uno de los mds famosos de todos los tiempos,
cuenta con una larga trayectoria de proteccién de sus activos intan-
gibles. En este caso particular contra la empresa Xio Interactive Inc.,
los alegatos se centraron en que el juego Mino, lanzado al mercado en
mayo de 2009, infringia el derecho de autor, ademas de que sus actua-

3 Articulo 131-4 del Cédigo de la Propiedad Intelectual francés.
31 Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., 863 ESupp.2d 394, Tribunal del Distrito de
Nueva Jersey (2012)
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ciones correspondian a competencia desleal y transgredia el trade dress
(apariencia o acondicionamiento comercial) de Tetris. Las acciones se
iniciaron en agosto de 2009 con notificaciones amparadas en el Digital
Millenium Copyright Act para que Apple, Inc. deshabilitara la compra
de Mino en iTunes Store; sin embargo, después que Apple recibiera
contranotificaciones por parte de Xio Interactive Inc., informé que el
juego seria reinstaurado en su tienda virtual a menos que se presenta-
ra una demanda judicial al respecto. En consecuencia, Tetris Holding
LLC presentd en diciembre del mismo afio su demanda ante la Corte
del Distrito de Nueva Jersey.

Argumentos de Tetris Holding LLC

- Infraccién de derecho de autor en los siguientes elementos: siete
tetriminos compuestos de cuatro cuadrados iguales; disefio de los
cuadrados que forman los tetriminos; colores brillantes y distinti-
vos usados en cada pieza; campo de juego con capacidad de diez
bloques de ancho y veinte bloques de largo; apariencia de movi-
miento descendiente de los tetriminos; apariencia de movimiento
y rotacién de los tetriminos; pequefia pantalla cerca del campo
de juego que muestra la proxima pieza que saldrd; apariencia de
punto de partida de los tetriminos; muestra de sombra debajo de
cada pieza mientras aparenta descender; cambio de color una vez
los tetriminos se unen a los demds; desaparicion de lineas horizon-
tales completadas por los cuadrados y movimiento descendente
del resto de los cuadros; apariencia de que los cuadros llenen el
campo de juego una vez que el juego se termina; inclusién de «li-
neas basura» con al menos un cuadro vacio en un orden aleatorio;
y disefio para multiples jugadores.

— Infraccion del trade dress compuesto por tetriminos de colores bri-
llantes formados por cuatro cuadrados idénticos en un campo de
juego rectangular més alto que ancho, basandose igualmente en
la manera en que Xio promociona y empaca el juego a sus poten-
ciales jugadores, lo cual podria causar confusién.
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Argumentos de Xio

- Alegato de la defensa respecto a la infraccién de derecho de au-
tor: Aceptacién de copia de elementos de Tetris considerados por
ellos como expresiones no originales, por ser parte misma del jue-
go: reglas, funciones y expresiones esenciales del juego. Por lo
tanto, no corresponderian como protegidas bajo derecho de autor,
ya que hicieron una exclusién cuidadosa, intencional y voluntaria
de los elementos que crefan que podian estar protegidos.

- Alegato de la defensa respecto a la infraccién del trade dress: Para
ser protegido debe cumplirse con tres requisitos: 1) distintividad
por adquisicion de significado secundario, 2) no tratarse de un
elemento funcional, y 3) riesgo de confusién. La defensa de Xio
tnicamente se centré en el segundo requisito, en que no deben
ser protegidos por tratarse de elementos funcionales.

- Ausencia de patente protegiendo las reglas y otros elementos fun-
cionales de Tetris.

Conclusiones de la Corte

— Derecho de autor: La apariencia general de ambos juegos y sus
componentes visuales es idéntica. Aun cuando Xio no copid los
codigos fuente o las imdgenes exac-
tas de Tetris, su infraccién se evi-
dencia en las partes audiovisuales:
estilo de las piezas, movimientos,
rotaciones, caidas, comportamien-
to, colores similares, cuadros deli-
neados y textura de relleno, sobras
y gradacion de colores. Por otra
parte, admiti6é que las reglas gene-
rales del juego no son protegibles,

en vista de que corresponden a la
idea y no a la expresién. Figura 1. Tetris v. Mino
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— Trade dress: los elementos no se encuentran elaborados para se-
guir un mandato funcional, pues existen numerosas opciones de
disefio que permiten la misma funcionalidad del juego. En con-
secuencia, el juego Mino pudo haber sido expresado de manera
diferente. Ademds, la corte se enfoco en el riesgo de confusién
por el empaquetado y promocién similar a la de Tetris. Conse-
cuentemente, fallé a favor de Tetris determinando violacién de
derecho de autor y trade dress.

Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.?? (Estados Unidos)

En 1981 Nintendo Co., Ltd. (Nintendo) lanzé el juego de arcade
(maquina de juego) de Donkey Kong, el cual en solo dos afios recaudé
280 millones de ddlares (actualmente unos 726 millones de ddlares).
Considerado como uno de los primeros videojuegos con narrativa,
el objetivo es lograr que Mario rescate a Pauline del gorila Donkey
Kong debiendo superar multiples obstdculos. La disputa se centré en
que Universal City Studios, Inc. (Universal) alegaba violaciéon a los
personajes de la pelicula y escenografia de King Kong,* presentando su

demanda en abril de 1982.
Argumentos de Universal
— Accién presentada bajo los lineamientos del Lanham Act secciéon

43 (a), que protege contra el riesgo de confusién a marcas o trade
dress no registrados.

32 Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Ltd., 578 E Supp. 911, Tribunal de Distrito,
Dakota del Sur de Nueva York (1983); Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 746
E2d 112, Segundo Circuito de las Cortes de Apelacién (1984); Universal City Studios, Inc.
v. Nintendo Co., Ltd., 797 E2d 70, Segundo Circuito de las Cortes de Apelacion (1986).

33 La primera pelicula sobre King Kong fue realizada en 1933 por rko, con la coautorfa de
Merian Cooper, basdndose en sus libros y series de revistas publicados en 1932. Entre 1933
y 1979 rko y sus quince licenciatarios usaron y promovieron el nombre, personaje e historia
de King Kong. De la misma manera, terceros hacian uso comercial de King Kong y variacio-
nes del mismo sin referencia a Rko, y el término habfa sido incluido en diversos diccionarios.
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- De la misma manera, accion de acuerdo a la Ley General de Ne-
gocios de Nueva York Seccién 368 (d), que trata sobre el riesgo
de dafio a la reputacion de un negocio o la dilucién de la cualidad
distintiva de una marca o nombre comercial registrada o no, tam-
bién para casos de competencia desleal sin importar que las partes
se encuentren en competencia entre si o exista falta de confusién
entre sus productos o servicios.

Argumentos de Nintendo

— Universal no puede declarar derechos de marcas sobre King
Kong debido a la doctrina de los actos propios (venire contra
factum proprium non valet), como consecuencia del litigio sos-
tenido en la Corte Federal de California durante los afios 1975
y 1981.%4

— El resultado del litigio anteriormente mencionado no otorga el
derecho sobre la marca para Universal.

— Universal no puede declarar propiedad sobre la marca King Kong,
debido a los multiples origenes y actuales usos que impiden iden-
tificar una sola fuente de origen del nombre.

- No existe riesgo de confusién entre el origen de Donkey Kong.
Ademais, los acuerdos entre Universal y las empresas licenciadas
de Nintendo® constituyen un abandono de cualquier demanda

3 En 1975 Universal demand6 ante el estado de California a Rko porque habfa otorgado la
licencia de rehacer la pelicula a DLL luego de haber prometido en negociaciones anteriores
dérsela a esa empresa. Esta primera demanda terminé con un acuerdo. Después, Universal
mientras perseguia el cumplimiento contractual ante la corte empezé a producir la peli-
cula en agosto de 1975 e igualmente inicié otro proceso legal contra RkO y DLL para que
se admitiera que el derecho de autor sobre King Kong habia culminado y ya era parte del
dominio publico, por lo que estos podian realizar la pelicula sin infringir ningtn derecho
de rRkO 0 DLL. En 1976 la corte concluyé que King Kong era parte del dominio publico y
que Universal podfa realizar su pelicula.

35 Universal, por medio de acuerdos para concluir litigios con los licenciatarios de Nin-
tendo (Atari, Coleco y Ruby-Spears), obtuvo el pago de royalties millonarias. En el caso
de Ruby-Spears, obtuvo el derecho de distribucién del programa Donkey Kong producido
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sobre la marca King Kong, o una admisiéon de que Donkey Kong
no estd violentdandola.

Conclusiones de la Corte

— Como la doctrina de los actos propios tinicamente aplica cuando
una parte ha resultado gananciosa en un proceso litigioso, la mis-
ma no aplica a este caso, ya que Universal concluyé dichos proce-
sos mediante acuerdos que no implican ni requieren aceptacién
de las pretensiones de las partes.

- El juicio de Cooper contra RKO requirié que este Gltimo entregara
todos los beneficios ganados por el uso y licencias de King Kong;
sin embargo, no transfirié la marca de rko a Cooper. Aunque
la posterior venta realizada por Cooper a Universal es ambigua,
como Cooper nunca fue titular de la marca King Kong, no pudo
habérsela transferido a Universal. Consecuentemente, Universal
no es el titular de la marca King Kong.

- King Kong no puede ser identificado como proveniente de una
sola fuente, por lo que Universal no ha adquirido significado se-
cundario sobre el mismo.

- No existe riesgo de confusion entre Donkey Kong y King Kong.

Nintendo y Universal presentaron contrademandas asi como ape-
laciones. Las acciones concluyeron en julio de 1986 determinando que
aun cuando Universal sabia que no era titular de la marca King Kong
intentd hacer valer ese derecho en detrimento de Nintendo. Adems4s,
persiguié a cada licenciatario de Nintendo para obtener pagos por sus
licencias. Por dltimo, las acciones de Universal corresponden a un
abuso del proceso judicial. Finalmente, Universal terminé pagando a
Nintendo US$2 millones en dafios.

fuera de la Red alrededor del mundo, incluyendo televisién, videodiscos y casetes, sin que
Universal ejerciera control o supervisién de la explotacién de las licencias.
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Square Enix Co., Ltd.s (Square Enix) v. Fantom Entertainment
Group (Fantom) y productor de videos musicales Hong Jeong-ho*¢

(Corea del Sur)

Square Enix Co., Ltd.’s (Square Enix) es la desarrolladora de la
franquicia Final Fantasy, basada en un videojuego originalmente crea-
do por Hironobu Sakaguchi en 1986, que ha vendido mas de 75 millo-
nes de copias desde su creacion. Actualmente, lo que inicié como un
videojuego ha sido objeto de muiltiples secuelas y ademds se ha adap-
tado a diversos géneros dentro de la industria del entretenimiento, ta-
les como pelicula, anime, entre otros. En relacion al caso en cuestion,
el hecho que desaté las acciones por parte de la propietaria de Final
Fantasy fue la realizacién de un video musical en marzo de 2007 por
parte de Fantom Entertainment Group (Fantom) y el productor Hong
Jeong-ho para la cantante coreana Ivy, que recreaba una pelea en el
videojuego, especificamente en la escena «Final Fantasy VII Advent
Children», en la que los personajes Tifa y Loz se enfrentan en una igle-
sia. Tanto en la Corte Central del Distrito como en la Alta Corte de
Sedil se concluyé que el video musical suponia una violacion al derecho
de autor de Square Enix, debiendo pagar 300 millones de won coreanos
por dafios.

IV. PROPUESTA PARA LA PROTECCION DE VIDEOJUEGOS EN LA
REePUBLICA DOMINICANA

Las particularidades del videojuego deberian gozar de una figura es-
pecial comprensiva de su naturaleza que prevea salvaguardar los dere-
chos de sus desarrolladores. La figura podria estar dentro del derecho de
autor y bajo los regimenes especiales para ciertas obras.

36 Square Enix Co., Ltd.’s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation), Corte

del Distrito Central de Sedl de fecha 13 de marzo de 2008, Caso No. 2007 Gahap5368]1.
Square Enix Co., Ltd.’s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation), Conci-
liacién de Oficio, Tribunal Superior de Seul, 2009.
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Como el régimen especial de protecciéon estaria dentro del de-
recho de autor, la idea del videojuego no estarfa protegida, sino la
manera en que ha sido desarrollada, en vista de que hemos sido tes-
tigos de cémo desde la misma idea han surgido y siguen surgiendo
infinitas posibilidades de expresiéon que dan lugar a un sinndmero de
videojuegos. Desde el momento de la expresion, la obra en si debe
estar protegida para salvaguardar a los desarrolladores de violaciones
que puedan ocurrir antes de su publicacién o en caso de que la misma
nunca ocurra.

Autor

El autor es la persona fisica o el conjunto de personas fisicas que
colaboran en el proceso de creacién del videojuego con expresiones
originales de la idea base o que trasciendan la misma. Las colabora-
ciones meramente técnicas que no afectarfan la parte creativa o son
propias de ese tipo de desarrollo no deberian estar incluidas, por lo
que no deberfan otorgarle dicha categoria de autor a quien las rea-
liza. El autor goza de los derechos morales de paternidad, integridad
y anonimato.

Titular

Como en la obra audiovisual y en los programas de computadora,
la persona fisica o juridica que asume la responsabilidad de producir
un videojuego es la que debe recibir los derechos econémicos del mis-
mo, sin perjudicar lo acordado libremente por los autores, se deberia
considerar como titular de los derechos patrimoniales y gestor de los
derechos morales al productor del videojuego.

Obra protegida

Igualmente, la obra protegida no debe tener requisitos de contenido
que puedan pretender discriminar un tipo de videojuego frente a otro,
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por estimarse mds creativo o hasta mas apropiado. Como es practica
comin la utilizacién de middleware como base para el desarrollo de
videojuegos, deberfa identificarse el alcance y los casos donde seria pro-
tegible bajo este régimen o de acuerdo al respectivo régimen de progra-
mas de computadora. La proteccion en si de la obra serfa un equilibrio
entre los componentes audiovisuales y los informaticos.

Periodo

En armonia con los preceptos generales, la proteccién nacida con
la expresion de la obra deberia extenderse durante la vida del autor o
coautores y extinguirse la parte econdmica setenta aflos después del
fallecimiento del autor o del dltimo coautor.

Limites y excepciones a los derechos conferidos

Con fin de incentivar el desarrollo de la industria de videojuegos
deberian admitirse ciertas excepciones que no intervengan con la ex-
plotacién normal de la obra, tales como lo permitan entender el fun-
cionamiento del videojuego y la mejora técnica del mismo.

Relacion con otros derechos

Los derechos conferidos, las disposiciones de cesién y las licencias
serfan aplicables al derecho de autor, y estarfan gestionados por el pro-
ductor como presunto titular de los derechos patrimoniales y repre-
sentante de los derechos morales, debiendo estimularse las relaciones
contractuales que permitan disefiar a cada parte interviniente el mejor
acuerdo en funcion de sus intereses particulares.

Igualmente, la riqueza de la propiedad intelectual consiste en que
puede gozar de protecciones diversas, por lo que los videojuegos no de-
berfan ser una excepcién. Aquellos componentes que podrian volverse
parte de otras obras u otras figuras legales también deben ser protegidos
sin detrimento del régimen especial propuesto.
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V. CoNCLUSION

La transcendencia de la industria del videojuego basada en intan-
gibles protegidos por propiedad intelectual requiere una figura legal
hecha a la medida. Un excelente punto de partida serian los linea-
mientos planteados para las obras audiovisuales y los programas de
computadoras, ya que en diferentes jurisdicciones los videojuegos son
clasificados dentro de unas u otros. El régimen especializado para vi-
deojuegos tendria como consecuencia positiva la proteccién de sus
desarrolladores, las presunciones de titularidad en favor de quienes
asumen el riesgo de realizar los videojuegos y excepciones que no obs-
taculicen su mejoramiento.
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