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LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DEL SOFTWARE EN COSTA RICA
(SEGUNDA PARTE DE TRES)

Johnny G. Chaves Darcia

RESUMEN

Se realiza un analisis general de la propiedad in-
telectual del software a la luz del ordenamiento legal.
Para tener éxito el problema se dividi6 en los siguien-
tes temas: La propiedad intelectual, los derechos de
autor, el ordenamiento juridico costarricense, los
contratos informaticos y las sanciones establecidas.

Se estima que en Costa Rica el 85% de los pro-
gramas informaticos usados son ilegales; este hecho
tiene una consecuencia: que el pais esta incluido en
la lista de vigilancia de infractores a la propiedad in-
telectual. Como consecuencia para regular este pro-
blema, el ordenamiento juridico costarricense ha si-
do constantemente cambiado en anos recientes.

ABSTRACT

A general analysis of the Intellectual Property of
the software is done in the light of the Ordinance.
To be successful the problem was divided into the
following topics: The Intellectual Property, The
Author’s rights, The Costarrican Legal Ordinance
on the topic, The Informatic Contracts and The
Established Sanctions.

It is estimated that in Costa Rica the 85% of the
informatic programs in used are illegal, this fact has
a consecuence that the country is included in the
Watchful List of infractions to the Intellectual
Property. As a consecuence to regulate this problem
The Costarrican Legal Ordinance has been constantly
changed in recent years.




El concepto unitario de propiedad
ha variado con el tiempo, se ha desinte-
grado. Ahora ya no se puede hablar de
propiedad sino de propiedades, pues se pre-
sentan diferentes clases de esta Gltima. En
la actualidad con la nueva Economia Digi-
tal el conocimiento, el saber se traduce en
poder, pues constituye un elemento fun-
damental del proceso productivo, e inclu-
so, puede ser un producto final. En am-
bos casos se constituye como objeto de
comercio. Por tanto, ese conocimiento
tiene un valor comercial que se le cono-
ce como Propiedad Intelectual.

Es un conjunto de derechos que protege
la creacion de nuevas ideas, descubri-
mientos e invenciones y se da mediante
una concesion de explotacion, transmision
y distribucion de creaciones del intelecto
humano, e incluso, porqué no, de las
mismas personas juridicas.

Marco juridico para la protecciéon de
la propiedad intelectual

El articulo 47 de la Constitucion Poli-
tica ordena y manda que: “Todo autor, in-
venlor, productor o comerciante gozara tempo-
ralmente de la propiedad exclusiva de su
obra, invencion, marca o nombre comercial,
con arreglo a la ley”. De conformidad con
este articulo el creador es libre de dispo-
ner de su obra y darle el uso comercial
que su conciencia le dicte. El principio
basico es que debe existir la proteccion de
los derechos de autor, inventor o comer-
ciante. Asimismo el articulo 275 del Co-
digo Civil establece que: “Las produccio-
nes del talento son una propiedad de su
autor, y se regiran por leyes especiales.”

La proteccion se materializa en
primer lugar en los tratados internacio-
nales y luego con el Ordenamiento Juri-
dico nacional. Los primeros regulan el
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tema de las retribuciones economicas
asegurandose una doble finalidad: que
lleguen efectivamente al autor y que se
garantice una libertad de contratacion
que solo es sometida a la autoridad com-
petente a falta de acuerdo amistoso.

Costa Rica ha suscrito una serie de
convenios: Acuerdo GATT (OMC, AL-
CA, etc.). E1 GATT le dio una gran im-
portancia a la proteccion de la Propiedad
Intelectual porque esta estimula el desa-
rrollo inventivo, el desarrollo cientifico y
tecnologico, el desarrollo industrial, y
ademas protege el derecho de autor. En
esto se pretende brindar proteccion al
“software”, a las obras literarias. Para ha-
cer efectiva esta proteccion existen otros
muchos convenios, entre los cuales cita-
mos: 1. Convenio de Paris, 2. Convenio
Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual — Organizacion Mundial de
Comercio, 3. Convenio de Berna, 4. Con-
venio de Roma, 5. Convenio Centroame-
ricano para la proteccion de la Propie-
dad Intelectual.

La proteccion que el Ordenamiento
Juridico nacional brinda es a través de: 1.
Constitucion Politica, 2. Codigo Civil, 3.
Ley # 6683 de Derechos de Autor y Dere-
chos Conexos y sus reformas, Reglamen-
to a la Ley # 6683 de Derechos de Autor
y Derechos Conexos, 4. la Ley # 8039 de
Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual, Ley
# 7686 Interpretacion Auténtica de la
Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos # 6683.

Derechos protegidos

En relacion a la Propiedad Intelec-
tual basicamente se protegen dos gran-
des grupos de derechos: 1. Los Derechos
Morales, y 2. Los Derechos Patrimoniales.
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Ambos grupos de derechos son indepen-
dientes de la propiedad del soporte ma-
terial que contiene la obra, de manera
que la enajenacion de dicho soporte no
implica ninguna transmision o cesion de
derechos a favor del adquirente, salvo
disposicion expresa de la Ley.

Mediante los derechos morales se tute-
la la paternidad intelectual con interés
personal cuyos contenidos son inheren-
tes a su creador. Es el derecho que liga 'y
reconoce lo creado con su creador, como
si fuese una extension del ser e intelecto
del creador, por lo que es un derecho
personalisimo, inalienable, irrenuncia-
ble y perpetuo. Como consecuencia de
su tutela el autor siempre podra reclamar
la paternidad de su obra, podra exigir,
modificar o alterar su obra, pues consti-
tuye una defensa de la obra como emana-
cion de la personalidad.

Desde un punto de vista axiologico,
todo Ordenamiento Juridico define sus
propios valores fundamentales, los cuales
giran alrededor de dos extremos, a saber:
1. Los Derechos de la Personalidad, que
tutelan los atributos de la persona como
sujeto juridico; y 2. Los Derechos de la Co-
munidad que tutelan los atributos de la
comunidad por medio de sus estructuras
de organizacion. A la persona se le reco-
nocen valores como los siguientes: vida,
integridad corporal, libertad, nombre, ho-
nor, imagen, intimidad, y el derecho mo-
ral de autor. Con este ultimo no se prote-
ge la obra en si, sino su imagen social, su
integridad intelectual y autoestima. En ca-
so de violacion surge para el titular un de-
recho subjetivo de crédito, es decir, un de-
recho a cobrar danos y perjuicios, ademas
de la posibilidad de solicitar que cese la
violacion. Se convierte en acreedor.

Es interesante el aporte de MESSI-
NEO: “En el momento mismo que un su-
jeto escribe una obra se le atribuye una
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situacion juridica de posibilidad en cier-
ta forma mas actual que se traduce en
otras tantas posibilidades de ejercicio
(puede publicarla o no, modificarla, reti-
rarla del comercio y hasta repudiarla).
Puede por ultimo defender su integridad
o garantia juridica de que no se vaya a
atentar directamente (mediante defor-
maciones, mutilaciones o modificaciones
que incidan directamente sobre el conte-
nido de la obra) contra la integridad de
la persona del autor (en su aspecto inte-
lectual y de relacion)”. !

Tales valores se realizan mediante es-
pecificas situaciones juridicas de necesi-
dad y de posibilidad. Obsérvese que su
tutela civil es reparadora ademas de pre-
ventiva. En materia penal la tutela es san-
cionatoria. También se tutela en las otras
ramas del Ordenamiento juridico.

En la doctrina se consideran que los
derechos de la personalidad son irre-
nunciables, intransmisibles (ni siquiera
por causa de muerte), imprescriptibles,
extrapatrimoniales (que produce como
consecuencia que sean inembargables,
inexpropiables, y no susceptibles de
pignoracion).

Debe quedar claro que estos derechos
son vulnerables al impacto que producen
las nuevas tecnologias. Estas afectan los
valores de la personalidad de diversas
maneras. Algunos ejemplos son: la expe-
rimentaciéon con embriones humanos, la
clonacién, inseminacion artificial, fecun-
dacion extrauterina, madres sustitutas,
manipulaciones genéticas, etc.

En el campo de la Informatica se
plantean retos a la privacidad, a la intimi-
dad, como por ejemplo: posibilidad de
grabaciones telefénicas sin orden judi-
cial, intromision en la vida privada a tra-
vés de bases de datos, y la posibilidad de
divulgar esta informacion. Un caso im-
portante es el conocido FREEWARE que
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se baja a través de Internet: se cree que la
mayoria de esta clase de software contie-
ne software SPYWARE, el cual, en princi-
pio, sin que el usuario lo advierta, registra
todos sus gustos, preferencias, habitos,
etc. yluego, en forma periodica, se conec-
ta con un servidor remoto para transferir
esta informacion.

Otra area importante es la union de
disciplinas como la medicina y la informa-
tica. Asi por instancia, qué sucede si en
una cirugia virtual, realizada por robots,
el paciente fallece como producto de una
falla en un robot. “Con la bioinformatica
(fusion de informatica y biologia), que
abarca a la genomia (el estudio de los ge-
nes y su funcion), incluye el uso de super-
computadoras, vastas bases de datos y
complejo software para analizar la monta-
na de datos que ha surgido de la secuen-
cia del genoma humano; asimismo se es-
pera reducir en forma significativa el
tiempo del proceso de descubrimientos
de drogas y permitir a los médicos recetar
remedios especificos de acuerdo con la
composicion genética de un individuo”.?
No hay duda que ello requerira mayor ex-
perimentacion con personas, y asi éstas ve-
ran afectados sus derechos inherentes.

Es un hecho que los ordenamientos
juridicos deberan ir adaptandose a cam-
bios como éstos.

Por otro lado, los derechos patrimonia-
les le corresponden al titular de la obra,
que incluso, no necesariamente es el mis-
mo creador (son derechos que se suce-
den). Son derechos que pueden ser
transmitidos a un tercero adquirente o
enajenados total o parcialmente median-
te la contratacion “inter vivos”, y tam-
bién, en los casos de la sucesion “mortis
causa” en la cual, las “obras literarias o ar-
tisticas” se consideran como bienes mue-
bles, por lo que se les aplica las reglas vi-
gentes del Codigo Civil.
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Es un tipo de propiedad especial so-
bre un bien inmaterial que es producto
cultural, del ingenio humano, y que re-
quiere de un soporte material, y que lue-
go se objetiviza para adquirir el caracter
de bien econémico.

El derecho patrimonial es aquel que
le reconoce al autor la retribucion patri-
monial por su creacion, es decir, la posi-
bilidad de obtener un beneficio econo-
mico por parte de quien utilice la obra.
Constituye la proteccion de la explota-
cion de la obra como fuente de ingresos
econ6micos. Comprende la modifica-
cion, la comunicacion publica, la repro-
duccion, la distribucion y el derecho de
persecucion, asi como cualquier otra for-
ma de utilizacion, proceso o sistema, co-
nocido o por conocerse.

La proteccion de la Propiedad Inte-
lectual incluye: 1. La Propiedad Indus-
trial; y 2. E1 Derecho de Autor. Las obras
que se protegen con la Propiedad In-
dustrial abarca: Senales de Propaganda,
Modelos Industriales, Patentes de In-
vencion, Derechos de Obtentor, Marcas
de Fabrica, de Comercio y de Servicio;
Nombres Comerciales. Con el Derecho
de Autor (Copyrights) se protegen los de-
rechos sobre todas las obras del ingenio,
de caracter original, ya sean literarias o
artisticas, cualesquiera sea su género,
forma de expresion, mérito o destino.
Ademas, con los Derechos Conexos se
protegen los bienes intelectuales. Estos
ultimos son los derechos vecinos al De-
recho de Autor. Los derechos conexos
mas importantes son: Los derechos de
los artistas, intérpretes y ejecutantes. Es-
ta proteccion se refiere a aquellos dere-
chos que asisten a los creadores de las
obras intelectuales al comunicar la obra
del autor o creador, asi como publicitar
la misma, ya que los autores no lo pue-
den hacer por si solos.
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Las “obras literarias y artisticas” son
el objeto del Derecho de Autor. Estas
obras tienen la condicion de ser propiedad
privada y comprenden todas las produc-
ciones en el campo literario, artistico y
cientifico. Ejemplos son: los libros, folle-
tos, cartas y otros escritos, programas de
computo, conferencias, sermones, obras
dramaticas y dramatico-musicales, coreo-
graficas, pantomimicas, composiciones
musicales, obras cinematograficas, las
obras de las bellas artes, las obras de ar-
quitectura, las obras fotograficas, obras
de arte aplicado, las ilustraciones, mapas,
planos, croquis, obras de la geografia, la
topografia, la arquitectura y de las cien-
cias. En fin, toda produccion literaria, ar-
tistica o cientifica susceptible de ser di-
vulgada o publicada por cualquier medio
o procedimiento.

El “software” o programa de compu-
to esta incluido en la categoria de “obra
literaria”. También, un “programa de or-
denador considerado aisladamente” pue-
de ser una invencion, pues esta es “toda
creacion del intelecto humano, capaz de
ser aplicada en la industria, que cumpla
las condiciones de patentabilidad previs-
tas en esta ley. Podra ser un producto,
una maquina, una herramienta o un pro-
cedimiento de fabricacion y estara prote-
gida por la Patente de Invencion”.’

Definicion legal* de Programa de
Computo: “Es un conjunto de instruccio-
nes expresadas mediante palabras, codi-
gos, planes o en cualquier otra forma que,
al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura automatizada, es capaz de hacer
que un computador —un aparato electroni-
co o similar capaz de elaborar informa-
ciones—, ejecute determinada tarea u ob-
tenga determinado resultado. El progra-
ma de computo comprende también la
documentacion técnica y las manuales de
uso.” Asi lo ha definido la jurisprudencia
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norteamericana, lo cual ha servido como
fundamento para su inclusion en los tra-
tados internacionales.

Asimismo una Base de Datos “es la
compilacion de materia, hechos o datos
que por la seleccion y disposicion de los
mismos, tenga elementos de originali-
dad”. También las bases de datos gozan
de proteccion cuando por la seleccion o
disposicion de las materias constituyan
creaciones personales.

Se presume, salvo prueba en contra-
rio, que el creador del “software” es la
persona natural o juridica que publique
la obra bajo su responsabilidad o que
aparezca indicada como tal en la misma
de la manera acostumbrada. El autor du-
rante toda su vida es el titular de los de-
rechos morales y patrimoniales. Tiene la
facultad para incluir su creaciéon dentro
del comercio de los hombres, pero mo-
ralmente siempre sera el dueno, el tnico
que puede variar la obra. El titular es
quien tiene del derecho patrimonial. Tie-
ne la facultad de autorizar para reprodu-
cir su obra.

Juridicamente un derecho moral, en
su gran mayoria, tiene una doble natura-
leza juridica, especialmente clara en los
derechos de autor: es tanto un derecho
real como un derecho personal.

En lo relativo al plazo de proteccion,
la reforma del articulo 58 de la ley # 6683
establece: “Los derechos de autor son per-
manentes durante toda su vida. Después
de su fallecimiento, disfrutaran de ellos,
por el término de setenta anos, quienes
los hayan adquirido legitimamente ...”.

Contratos informaticos

El software, al ser un bien econémico y
estar en el comercio de los hombres, esta
sujeto a las reglas de la libre contratacion.
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Mediante estos contratos, denominados
genéricamente Contrato de Licencia de
Uso de Software y Servicios, las partes, la
persona juridica o Empresa que lo desa-
rroll6 y el Cliente regulan las condicio-
nes y los términos contenidos en las clau-
sulas estipuladas.

Con Empresas serias y fuertes en el
mercado es tipico encontrar en estos
contratos aspectos como los siguientes:

1. Procedimiento de Contratacion: alli
se establecen los términos y condi-
ciones que seran aplicables a cada
Licencia de Programa que se conce-
da asi como a todos los servicios
prestados por la Empresa. Algunos
servicios son: el soporte técnico, el
mantenimiento del software, las
nuevas versiones del software inclu-
yendo los parches para la actualiza-
cion, capacitacion del personal e in-
cluso consultorias, documentacion.
Por cada licencia o servicio contrata-
do las partes deben suscribirse a un
procedimiento determinado, que
incluye Formularios de Pedidos.

2. Las Licencias de Programas: incluye

a. Derechos Concedidos: la Empresa
concede al Cliente una licencia,
generalmente no exclusiva, para
utilizar los programas especifica-
dos en los Formularios de Pedi-
dos. Con esto se faculta al cliente
para: utilizar el software unica-
mente para operaciones del Clien-
te. Con relacion a terceros el
Cliente no podra dar licencias ni
usarlo para programas de capaci-
tacion o de educacion. Tampoco
para ventas de tiempo comparti-
do, alquiler o de prestacion de ser-
vicios de procesamiento de datos.
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Esto incluye a las soluciones ASP
(Application Service Provider).

b, Utilizar la documentacion y el soft-
ware suministrado por la empresa.

c. Copiar los programas con fines
de respaldo o Backup, asi como
un namero especificado de co-
pias segun el Formulario de Pedi-
do. En estas copias seran repro-
ducidas todas las titularidades,
marcas registradas, Copyrights
(derechos de autor) y adverten-
cias de derechos restringidos de
la empresa.

d. Modificar el software o combinar-
lo con otros, pero siempre te-
niendo presente que la propie-
dad sigue siendo de la Empresay
que quedan sujeto al contrato
que suscriba.

e. Permitir a terceras personas usar
el software, para operaciones del
Cliente, siempre que éste asegure
que se utilizara de acuerdo a lo
estipulado en el contrato que sus-
criba. El Cliente debe usar el pro-
grama y su documentacion solo
bajo la forma especificada en el
contrato. Asimismo se obliga al
cliente a no realizar actividades
de ingenieria inversa, desensam-
blaje o descompilacion, salvo en
aquellos casos que sea necesaria
la integracion con otro software
creado independientemente o de
acuerdo a lo establecido en Ia ley.

3. Transferencia y Cesion:

a. El cliente podra transferir un
software licenciado dentro de su
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empresa con previa notificacion
a la Empresa. Estas transferen-
cias quedan sujetas a los térmi-
nos y tarifas especificadas en las
politicas de la Empresa para
transferencias en vigor a la fecha
de la transferencia.

El Cliente no podra ceder el con-
trato o transferir una licencia del
programa a una persona natural
o juridica distinta sin el previo
consentimiento de la Empresa.

4. Verificacion:

La Empresa tiene derecho a soli-
citarle al Cliente, al menos una
vez cada ano, una certificacion
firmada declarando que el soft-
ware esta siendo utilizado de con-
formidad con los términos del
contrato y de los Formularios de
Pedido.

La Empresa puede auditar la utili-
zacion del software por el Cliente.
Si la auditoria revela que el Clien-
te ha dejado de pagar facturas a la
Empresa ésta se reserva el dere-
cho de facturar al Cliente las factu-
ras no pagadas. Esta auditoria se
realizaria al menos una vez al ano.

5. Servicios Técnicos:

Soporte Técnico: segun la politi-
ca vigente de la Empresa en el
momento contractual

Consultoria y entrenamiento: de
acuerdo al contrato suscrito.

Otros: ante cualquier evento el
Cliente reembolsara a la Empresa
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los gastos reales y razonables oca-
sionados por la prestacion de es-
tos servicios por desplazamiento,
alojamiento y manutencion.

6. Plazos y Terminacion:

a.

La norma general, si no se estable-
ce otra cosa, es que el plazo del
contrato es a perpetuidad sin per-
juicio de su posible terminacion
por parte del Cliente en cualquier
momento (pero quien debe cum-
plir con sus obligaciones); por par-
te de la Empresa en los casos de in-
cumplimiento contractual del
Cliente. Asi pues el contrato expi-
ra por el cumplimiento del plazo,
resolucion o revocacion. Un efec-
to importante es que el Cliente de-
be cesar, en forma inmediata, en
el uso del software, procediendo
ya sea a la destruccion como a la
devolucion a la Empresa de todas
las copias del software.

7. Indemnizaciones, Garantias y Recursos:

a.

Indemnizacion por infraccion a
Derechos de Autor: La Empresa
defendera e indemnizara al Clien-
te frente a cualquier reclamo o ac-
cion dirigida contra éste, en la
cual se alegue que el software in-
fringe los derechos de autor y/o
patente o algin otro derecho de
propiedad intelectual, siempre
que el Cliente proporcione a la
empresa la notificacion judicial,
que la Empresa tenga el control
exclusivo para responder, defen-
der o negociar una transaccion
frente al reclamo, y que el Cliente
faculte a la Empresa con una clau-
sula para este proposito.

Inter Sedes



160

Inter Sedes

Si la Empresa considera que es
un reclamo legitimo, entonces,
bajo su costo, siempre y cuando
fuera comercialmente viable, mo-
dificara el software para que cese
la infraccion, obtendra para el
Cliente una licencia que le per-
mita continuar con el uso del
software. Si el costo comercial no
fuera viable entonces la Empresa
tiene la facultad de resolver el
contrato y devolver las tarifas pa-
gadas por los mismos.

La Empresa dara garantias al
Cliente que el software cumplira
con las funciones descritas en la
documentacion. Asimismo que
dispositivos de soporte, tales co-
mo disquetes, CD-ROM, etc. Es-
tan libres de defectos, siempre
que sean usados normalmente.

La Empresa garantiza que sus ser-
vicios de Soporte Técnico, entre-
namiento y consultoria seran
prestados de acuerdo con los es-
tandares generalmente aceptados
en la industria.

Derechos del Cliente: en caso de
incumplimiento de la garantia,
para: 1) el software: si la empresa
es incapaz de hacer operar el soft-
ware conforme a lo garantizado
el Cliente podra resolver el con-
trato y recuperar su inversion por
dicha licencia; 2) Soporte fisico:
la sustitucion de éste en un plazo
de pocos meses; 3) los servicios: si
la Empresa no los presta o los
presta en forma deficiente, el
Cliente podra recuperar el mon-
to pagado.
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8. Condiciones:

Facturacion y pagos: todos los
precios seran devengados y paga-
deros generalmente al plazo del
mes siguiente a la fecha de la fac-
tura. Esta es la fecha de exigibili-
dad. El precio generalmente es
en dolares norteamericanos (sin
embargo es posible pagar en la
moneda de curso legal). Tiene in-
terés moratorio que empieza a
correr en forma diaria hasta la fe-
cha real de pago. Con relacién a
los gastos correran por cuenta

del Cliente.

Impuestos: Los precios y tarifas
no incluyen los impuestos, los
cuales de ser aplicables, el Clien-
te debera honrarlos. Si la empre-
sa estuviera obligada a pagar im-
puestos basados en las licencias o
servicios estipulados en el contra-
to, la Empresa los facturara a car-
go del Cliente.

Acceso a Informacion Confiden-
cial: por el contrato las partes
pueden tener acceso a Informa-
cion Confidencial, la cual queda-
ra limitada al software, a los tér-
minos y los precios pagaderos.
Un ejemplo seria las pruebas
“benchmark”. Cada parte debera
tomar las medidas necesarias pa-
ra que dicha informacién no sea
revelada, divulgada o distribuida
por sus empleados, funcionarios
o representantes en violacion de
los términos del contrato.

El contrato queda sometido al or-
denamiento juridico nacional, a
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la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales de la ciudad de
San José.

e. Limitacion de responsabilidad
contractual: las partes no seran res-
ponsables, una frente a la otra, por
pérdidas indirectas o consecuentes
(que incluyen, entre otras, el lucro
cesante, la pérdida de beneficios,
ingresos, datos o uso) ante recla-
mos contractuales de terceras per-
sonas o por danos y perjuicios. En
estos casos la Empresa limita su
responsabilidad de danos y perjui-
cios al monto pagado por el Clien-
te estipulado en el contrato.

f. Exportacion: el Cliente acuerda
cumplir con la normativa aplica-
ble sobre exportaciones emitida
por los Gobiernos de Costa Ricay
de los Estados Unidos

Régimen sancionatorio

Aparte de lo prescrito por los contra-
tos informaticos, para la proteccion del
software por parte del ordenamiento ju-
ridico nacional, y a nivel legal, el régi-
men sancionatorio lo establece la Ley #
8039 de Procedimientos de Observancia de
los Derechos de Propiedad Intelectual.

Anteriormente era la ley # 6683 Dere-
chos de Autor y Derechos Conexos, en el
titulo V Sanciones y Procedimientos Pe-
nales y Civiles, entre los articulos 117 y
144 establecia el régimen sancionatorio.
Pero la ley de Observancia vino a dero-
gar todos esos articulos, salvo los articu-
los 121, 123, 125y 132.

Algunos articulos de la ley # 8039 que
serian aplicables a la proteccion del soft-
ware son:
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ART. 1.- Ambito de aplicacién

La violacion de cualquier derecho sobre la
propiedad intelectual establecido en la legisla-
cion nacional o en convenios internacionales
vigenles, dara lugar al ejercicio de las acciones
administrativas ejercidas ante el Registro de la
Propiedad Industrial o el Registro Nacional de
Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las
acciones judiciales ordenadas en la presente
Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del orde-
namiento juridico. Asimismo, esta Ley regulara
la competencia del Tribunal Registral Adminis-
trativo en cuanto a las apelaciones de todos los
registros del Registro Nacional. La autorizacion
del titular del derecho de propiedad intelectual
serd siempre expresa y por escrito.

ART. 2.- Interpretacion

En el examen judicial y administrativo
de las lesiones causadas a los derechos consig-
nados y protegidos en esta Ley, el juez, el Re-
gistro de la Propiedad Industrial o el Director
del Registro Nacional de Derechos de Autor y
Derechos Conexos podra acudir a reglas de
interpretacion de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de las acciones lesivas.

En todo procedimiento administrativo, in-
coado ante el Registro de la Propiedad Indus-
trial o el Registro Nacional de Derechos de Au-
tor y Derechos Conexos, o proceso judicial, al
aplicar la sancion final la autoridad compe-
lente tomara en cuenta la proporcionalidad
entre la conducta ilicita y el dano causado al
bien juridico tutelado.

ART. -3.- Adopcion de medidas cautelares

Antes de iniciar un proceso por infraccion
de un derecho de propiedad intelectual, du-
rante su transcurso, o en la fase de ejecucion,
la autoridad judicial competente, el Registro
de la Propiedad Industrial o el Registro Nacio-
nal de Derechos de Autor y Derechos Conexos,
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segun corresponda, adoptard las medidas cau-
telares adecuadas vy suficientes para evitarle
una lesion grave y de dificil reparacion al titu-
lar del derecho y garantizay, provisionalmente,
la efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar solo se ordenara
cuando quien la pida acredite ser el titular del
derecho o su representante. La autoridad judi-
cial, el Registro de la Propiedad Industrial o el
Registro Nacional de Derechos de Autor y De-
rechos Conexos, requerira que quien solicite la
medida olorgue garantia suficiente antes de
que esta se dicte para proteger al supuesto in-
fractor y evitar abusos.

ART. 5.- Medidas

Podran ordenarse, entre otras, las siguien-
tes medidas caultelares:

a. El cese inmediato de los actos que constitu-
yen la infraccion.

b.  El embargo de las mercancias falsificadas
o ilegales.

¢. La suspension del despacho aduanero de
las mercancias, materiales o medios referi-
dos en el inciso b).

d. La caucion, por el presunto infractor; de
una fianza w otra garantia suficiente.

ART. 6.-Procedimiento

La autoridad judicial, el Registro de la
Propiedad Industrial o el Registro Nacional de
Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro
de las cuarenta y ocho horas después de presen-
tada la solicitud de medida cautelar, debera
conceder audiencia a las parles para que, den-
tro del plazo de tres dias habiles, se manifiesten
sobre la solicitud. Luego de transcurrido este
plazo, el Registro de la Propiedad Industrial,

Inter Sedes

Johnny G. Chaves Darcia

el Registro Nacional de Derechos de Autor y De-
rechos Conexos o el tribunal competente proce-
dera, con contestacion o sin ella, a resolver den-
tro de tres dias lo procedente sobre la medida
caulelar. La resolucion tomada por el Registro
de la Propiedad Industrial, el Registro Nacio-
nal de Derechos de Autor y Derechos Conexos o
la autoridad judicial, debera ejecutarse inme-
diatamente. El recurso de apelacion no suspen-
de los efectos de la ejecucion de la medida.

En los casos en que la audiencia a las
partes pueda hacer nugatorios los efectos de
la medida, la autoridad judicial, el Registro
de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el
Registro de la Propiedad Industrial, debera
resolver la procedencia de la solicitud de la
medida caulelar en el plazo de cuarenta 'y
ocho horas después de presentada.

ART. 7.- Medida cautelar sin participacion
del supuesto infractor

Cuando se ejecute una medida cautelar
sin haber oido previamente a la otra parte, el
Registro de la Propiedad Industrial, el Regis-
tro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos o la autoridad judicial competente
la notificara a la parte afectada, dentro de
los tres dias habiles después de la ejecucion.
La parte afectada podra recurrir la medida
egjecutada.

ART. 8.- Plazo para presentar denuncia o
demanda

St la medida cautelar se pide antes de in-
coar el proceso y es adoptada, la parte promo-
venle deberd presentar la demanda judicial en
el plazo de un mes, contado a partir de la no-
tificacion de la resolucion que la acoge. De no
presentarse en liempo la demanda, o bien,
cuando se determine que no se infringio un de-
recho de propiedad intelectual, la medida cau-
telar se tendra por revocada y la parte que la
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solicito sera responsable por los darios y perjui-
cios ocasionados, los cuales se liqguidaran si-
guiendo el tramite de ejecucion de sentencia.

Procesos
Procesos civiles

ART. 37.- Medidas cautelares en procesos
civiles

Sin perjuicio de lo ordenado por el titulo
1V, libro I del Codigo Procesal Civil, en todo
proceso relativo a la proteccion de los derechos
de titulares de propiedad intelectual, el juez po-
dra adoptar las medidas cautelares referidas
en esta Ley.

ART. 38.- Procesos civiles

Las pretensiones de los titulares de propie-
dad intelectual se tramitaran y decidiran me-
diante el proceso abreviado que manda el titu-
lo II, libro II del Codigo Procesal Civil.

Los casos de competencia desleal se trami-
taran en la via sumaria, segun el articulo 17
de la Ley de promocion de la competencia y de-
fensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20
de diciembre de 1994.

ART. 39.- Pruebas bajo el control de la
parte contraria

Dentro del proceso abreviado o en los casos
de competencia desleal, dentro del proceso suma-
rio, cuando una parte haya identificado alguna
prueba pertinente para sustanciar sus alegacio-
nes y esta se encuentre bajo el control de la parte
contraria, el juez estard facultado para ordenar-
le que la aporte. Si procede, esta prueba serd pre-
sentada a condicion de que se garantice la pro-
teccion de la informacion no divulgada.

Respecto de las patentes de procedimiento,
salvo prueba en contrario, se tendra que todo
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producto idéntico, producido sin el consenti-
miento del titular de la patente, se ha obtenido
mediante el procedimiento patentado, si el pro-
ducto obtenido por el procedimiento patentado
es nuevo.

ART. 40.- Criterios para fijar dafos y
perjuicios

Los danos y perjuicios ocasionados por
infracciones civiles y penales contra esta Ley
seran fijados por el juez, preferentemente con
base en un dictamen pericial. A falta de dic-
tamen pericial, no seran menores que el valor
correspondiente a un salario base, fijado se-
gun el articulo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de
mayo de 1993.

En todo caso, y sin perjuicio del minimo
establecido, en la resolucion por la cual se fi-
nalice la causa, deben tomarse en considera-
cion los beneficios que el titular habria obte-
nido de no haberse producido la violacion,
los beneficios obtenidos por el infractor, el
precio, la remuneracion o la regalia que el
infractor hubiera tenido que pagar al titular
para la explotacion licita de los derechos
violados.

Procesos penales

ART. 42.- Medidas cautelares en los
procesos penales

Ademas de las medidas cautelares regidas
por el Codigo Procesal Penal, seran de aplica-
cion, en los procesos penales, las medidas cau-
telares mencionadas en la presente Ley, en
cuanto resulten compatibles.

ART. 43.- Accion penal

El régimen procesal penal comun regirda
los procesos relativos a los delitos referidos en
la presente Ley, cuya accion serda publica a ins-
tancia privada.
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Delitos penales

Delitos contra derechos de autor y
derechos Conexos

ART. 51.- Representacion o comunicacién
publica sin autorizacion de obras literarias
o artisticas

Sera sancionado con prision de uno a tres
anos quien represente o comunique al publico
obras literarias o artisticas protegidas, sin au-
torizacion del aultor; el titular o el representan-
te del derecho.

ART. 53.- Inscripcion registral de derechos
de autor ajenos

Sera sancionado con prision de uno a tres
anos quien inscriba como suyos, en el Registro
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Co-
nexos, obras literarias o artisticas, fonogramas
o videogramas, interprelaciones o ejecuciones
fiyadas o no, o emisiones, incluidas las satelita-
les, protegidas en la Ley de derechos de autor y
derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de
1982, y sus reformas, siendo derechos ajenos.

ART. 54.- Reproduccion no autorizada de
obras literarias o artisticas, fonogramas o
videogramas

Serd sancionado con prision de uno a tres
anos quien fije y reproduzca obras literarias o
artisticas, fonogramas o videogramas protegi-
dos, sin autorizacion del autor; el titular o el
representante del derecho, de modo que pueda
resultar perjuicio.

ART. 57.- Publicacién como propias de
obras ajenas

Sera sancionado con prision de uno a
tres anos quien publique como propias o como
de otro autor, obras ajenas protegidas, a las
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cuales se les haya cambiado o suprimido el ti-
tulo o se les haya alterado el texto, de modo que
pueda resultar perjuicio.

ART. 58.- Adaptacién, traducciéon, modi-
ficacién y compendio sin autorizacién de
obras literarias o artisticas

Sera sancionado con prision de uno a tres
anos quien adapte, transforme, traduzca, mo-
difique o compile obras literarias o artisticas
protegidas, sin autorizacion del titulay, de mo-
do que pueda resultar perjuicio.

No seran punibles los compendios de obras
literarias o de articulos de revista cientificos o
lécnicos que lengan fin didactico, siempre y
cuando hayan sido elaborados sin fines de lu-
cro e indiquen la fuente de donde se extrajo la
informacion.

ART. 59.- Venta, ofrecimiento, almacena-
miento, depésito y distribucion de ejem-
plares fraudulentos.

Sera sancionado con prision de uno a tres
anos quien venda, ofrezca para la venta, al-
macene, distribuya, guarde en deposito, impor-
le o exporte, ejemplares fraudulentos de una
obra literaria o artistica, fonograma o video-
grama, de modo que se afecten los derechos que
la Ley de derechos de autor y derechos conexos,
N? 6683, de 14 de octubre de 1952, y sus re-
formas, confiere al titular.

ART. 60.- Arrendamiento de obras litera-
rias o artisticas, fonogramas o videogramas
sin autorizacion del autor

Sera sancionado con prision de uno a tres
anos quien alquile o dé en arrendamiento
obras literarias o artisticas, fonogramas o vi-
deogramas, sin aulorizacion del autor; el titu-
lar o el representante del derecho, de modo que
pueda resultar perjuicio.
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ART. 62.-Alteracion, supresiéon, modifica-
cion o deterioro de las defensas tecnolo-
gicas contra la reproduccién de obras o la
puesta a disposicion del publico

Sera sancionado con prision de uno a tres
anos quien, en cualquier forma, altere, supri-
ma, modifique o deteriore los mecanismos de pro-
teccion electronica o las senales codificadas de
cualquier naturaleza que los titulares de dere-
chos de autor; artistas, intérpretes o ejecutantes,
o productores de fonogramas hayan introducido
en las copias de sus obras, inlerpretaciones o fo-
nogramas, con la finalidad de restringir su co-
municacion al publico, reproduccion o puesta a
disposicion del publico.

ART. 63.-Alteracién de informacion
electrénica colocada para proteger de-
rechos patrimoniales del titular

Sera sancionado con prision de uno a tres
anos quien altere o suprima, sin auloriza-
cion, la informacion electronica colocada por
los titulares de los derechos de autor o conexos,
para posibilitar la gestion de sus derechos pa-
trimoniales y morales, de modo que puedan
perjudicarse estos derechos.

La misma pena se aplicard a quien distribu-
ya, importe con fines de distribucion, emita o co-
munique al priblico, sin autorizacion, ejemplares
de obras, interpretaciones o fonogramas, sabien-
do que la informacion electronica, colocada por
los titulares de derechos de autor o conexos, ha si-
do suprimida o alterada sin autorizacion.

ART. 71.- Decomiso y destruccion de
mercancias dictadas en sentencia penal

A peticion de parte o de oficio, la autori-
dad judicial podra ordenar, interlocutoria-
mente o en la sentencia penal condenatoria, el
decomiso de las mercancias falsificadas o ile-
gales, y la destruccion solo podra dictarse en
sentencia penal condenatoria.
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Conclusiones

Se realizé6 un analisis juridico de la
clase de derechos contenidos en la pro-
piedad intelectual, los cuales correspon-
den a los derechos morales de autor y a
los derechos patrimoniales de autor res-
pectivamente. Esta es a una clase especial
de propiedad donde el derecho esta in-
corporado en un bien inmaterial, y que
por su naturaleza juridica tiene caracte-
risticas propias de ser, a la vez, un dere-
cho real y un derecho personal.

Juridicamente la Propiedad Intelec-
tual comprende a la Propiedad Industrial
y el Derecho de Autor.

Con el Derecho de Autor ( Copyrights)
se protegen los derechos sobre todas las
obras del ingenio, de caracter original, ya
sean literarias o artisticas, cualesquiera
sea su género, forma de expresion, méri-
to o destino.

Las “obras literarias y artisticas” son
el objeto del Derecho de Autor. Son
consideradas como propiedad privada y
comprenden todas las producciones en
el campo literario, artistico y cientifico.
El “software” o programa de computo
esta incluido en la categoria de “obra
literaria”.

El software es desarrollado por em-
presas en una industria muy competitiva,
razon por la cual demandan la protec-
cion de la propiedad intelectual.

El software, al ser un bien economi-
co y estar en el comercio de los hom-
bres, esta sujeto a las reglas de la libre
contratacion privada. Por un lado, al
vender el software, bajo un Contrato de
Licencia de Uso de Software y Servi-
cios, las partes, es decir la empresa que
lo produjo y el Cliente, regulan las con-
diciones otorgando derechos subjeti-
vos, obligaciones mutuas, asi como las
demas condiciones generales propias
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de la contratacion. Se analizaron las
clausulas que muy probablemente se en-
contraran en un contrato de este tipo.

Por otro lado, siempre este contrato,
como acto juridico, esta sujeto a la Teoria
General del Contrato desde el punto de
vista doctrinario, y al Ordenamiento Juri-
dico costarricense para que tenga efica-
cia y produzca los efectos buscados por
las partes al programar sus intereses. De-
be tener todos los requisitos y los elemen-
tos del acto juridico.

Asimismo se identific6 el Ordena-
miento Juridico aplicable a esta materia,
empezando por la propia Constitucion
Politica.

Es de especial relevancia el régimen
de sanciones, que prescribe en especial
en las materias civil y penal, las distintas
clases de sanciones que pueden sufrir
los infractores de las leyes de propiedad
intelectual.

Por su gran importancia se presenta-
ron algunos articulos completos de la
Ley de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual
que serian aplicables a la proteccion del
software.
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