L ICENCIAS DEL DERECHO DE AUTOR
EN EL MARCO DE LAS ACTUALES RELACIONES COMERCIALES
GERMANO -ARGENTINAS

Me toca hablar de las licencias en un ambientermgas, sabedores de los principios
del Derecho y acostumbrados a considerar nuesicgliina como una herramienta para
practicar el arte de establecer en la sociedadu@mo y lo justo”. Parece oportuno
recordar esta funcion basica del Derecho en ekgtmtle la revolucion cuyos
prolegdbmenos estamos viviendo y que cambiara demdmndamental las vidas de los
humanos y por tanto también tendra influencia exokesideracion comuan sobre lo que
resulta bueno y justo para ellos.

Haciendo un poco de historia, podemos recordaeqgued afio 1965, Gordon E. Moore,
luego co-fundador de Intel, publicé un ensaymstrando que desde la invencién del
circuito integrado en 1958 la cantidad de transistinstalados en ellos se habia
duplicado cada afio y medio. Esa asercion fue llarteatlLey de Moore” y sigue siendo
exacta cuando ha transcurrido casi medio sigloadksimtroduccion de los circuitos
integrados.

Menos conspicua que l&éy de Moore” es la denominadaey de Kooméy, segin la
cual cada 18 meses se duplica la eficiencia eneag@ermitiendo que los ingenios
computarizados procesen el doble de operacionesrglae‘generacion” anterior
usando la misma cantidad de energia (0 menosk Btras consecuencias, el aumento
de la eficiencia energética se refleja en la meajerta capacidad de acumulacion de
energia, lo que deriva en mayor movilidad y memsta de los aparatos: alli esté el
auge de los teléfonos inteligentes y de las “tabledra comprobarlo.

Si recordamos la parabola de aquel sabio oriemiahitor del ajedrez que pidi6 al rey
como recompensa duplicar un premio medido en grd@@sroz por cada casilla de las
66 del tablero, comprobaremos que a esta altunardeéso estamos ante un
crecimiento exponencial de las tecnologias de mméaion, que al transcurrir cada afio y
medio nos impulsan hacia un futuro inmediato egueltodos los valores derivados del
proceso informatico se duplican a velocidad vartiga: o que al principio del proceso
tardaba decenios en alcanzarse, se obtiene enagman dias a esta altura de los
tiempos.

Este cambio revolucionario ha causado un enormeatenen el uso de bienes
inmateriales relacionados con las tecnologias eargky con las tecnologias de
informacion en particular. En lo que al DerechdAdior (y sus instituciones conexas)
respecta, no solamente las herramientas infornsgpicaegidas como obras (programas
de computacién, bases de datos) nos acompafadanlts actos de nuestras vidas
sino que los “contenidos” escritos, sonoros o auslimles soportados en cédigo digital
vienen a nuestro encuentro desde multiples fugnéesexplotan por medio de creciente
namero de modalidades.

! Revista Electronics Magazine, nimero 8, volumen 38

2 Koomey, Jonathan G., Stephen Berard, Marla SaneinezHenry Wong. 2011. "Implications of
Historical Trends in the Electrical Efficiency ob@puting." IEEE Annals of the History of Computing.
vol. 33, no. 3. July—September. pp. 46-54.
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¢ Por qué comenzar con el recuerdo de estas resdidad exposicion sobre las
licencias del derecho de autor? Simplemente pamadar que estamos llegando a una
era de la sociedad en la que ni las organizaciamines individuos realizaran las
operaciones normales en su vida cotidiana sirzatiliecursos protegidos por el
Derecho de Autor, con uso autorizado por mediocg@tias. Esto nos lleva a prologar
nuestra contribucion destacando la importanciaahdi esa institucion juridica, hasta
hace muy poco reducida a un circunscripto ambigrtiesional y actualmente utilizada
para regular infinidad de relaciones juridicaseepgrsonas fisicas y juridicas de todas
las categorias, incluyendo especialmente a losucoidsres finales, a lo largo del
mundo.

1 Rol de las licencias en el derecho argentino

Los bienes inmateriales tuvieron reconocimientele@odigo Civil Argentino, vigente
desde 1871, cuyo articulo 2312 dice:

Los objetos inmateriales susceptibles de valogualmente las cosas, se llaman
bienes. El conjunto de los bienes de una personatitoye su patrimonio.

Los bienes de esta particular clase, tienen poralatza:

» Serno fungibles pero diferentes entre si, por lo que resultansiisiibles por
otros distintos;

e Carecer de unlacacion en el espacigue los someta necesariamente a una
soberania determinada,;

» Resultar susceptibles deo repetido y simultanegpque no los agota, sino que
potencia sus posibilidades de transformacion yimieato;

* Permaneceajenos a la ley de la escasgaueden ser usados por muchos
simultAneamente y cuanto mas extendido es su wsmrras el valor que
adquieren;

» Constituir unobjeto del derechoidentificable y autonomo, independiente de la
persona del sujeto titular.

» Estar a launiversal disposicionde los interesados, solamente limitada por
factores tecnoldgicos y/o por protecciones legales;

* Que su valor de explotacién resulta independieatgudcosto de produccion y
viceversa.

* Tener un costo marginal de explotacién que normatiengende a cero

En cuanto a la posibilidad de defender la excldaigtide los derechos de sus
propietarios (eeénforcementque tanto preocupa en la actualidad) los bienes
inmateriales no tienen, en verdad, ninguna dedeacteristicas de los bienes muebles o
inmuebles, que pueden ser protegidos por la posdsiéu duefio, por medidas de
seguridad fisica y por el derecho nacional de #isgs de radicacion de los bienes.

Dentro del contexto de la Sociedad Industrial bieses inmateriales se protegieron por
el Derecho con instituciones “nuevas”, inicialmecubiertas por la gran sombrilla de la
Propiedad Intelectual (patentes, derechos de gut@rcas) que luego se amplio para
dar cabida a otros institutos “conexos”, como les grotegen a:
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* los derechos de intérprete;

* los secretos comerciales;

e el *know how”;

» las obtenciones vegetales o cultivares;

* las denominaciones geograficas o indicacionesidergr
* los nombre de dominio en Internet;

* las bases de datos como producto;

* los circuitos integrados como topografias;

* laimagen y los trazos personales;

* los resultados de la biotecnologia ...

La lista esta en constante crecimiento y no pagjaegoueda considerarse cerrada, ya
gue la aparicion de nuevos bienes inmaterialesargd del nacimiento de nuevos
intereses juridicos, lo que enseguida provocactm® de nuevas protecciones
juridicas por parte de sus productores y muchassvecexigencia de libre acceso
reclamada por usuarios finales cada vez menosefiggsia aceptar limitaciones en su
proclamado “derecho de acceso a la informacion”.

En esencia, los sistemas juridicos de proteccidogdbienes inmateriales, cortados
sobre el probado molde de los Derechos de Propietizldctual, se basan en el
aseguramiento de facultades exclusivas y exclugengais titulares. Un eficiente
sistema de tratados internacionales ha causadpayua via de la reciprocidad o del
“trato nacional” esas facultades tengan en la jpaielcance mundial

Desde hace muchos afios, se ingenid un sistemalbdaexdn para estos valiosos
bienes, creandose herramientas juridicas que peromta los propietarios de bienes
inmateriales permitir a terceros el uso y goceusefagcultades exclusivas por medio del
otorgamiento de autorizaciones, que la nomenclatigica llama “licencias”. Estas
autorizaciones han desarrollado una tipologiaivelatente nueva, que es el objeto de
nuestra exposicion de hoy.

2 El marco legal general

El Cadigo Civil Argentino (CCA) establece el pripm de la autonomia de la voluntad,
del que deriva la regla de la soberania de logatmst que tienen el rango y los efectos
de una ley particular entre las partes:

CCA Art. 1.197. Las convenciones hechas en logsatostforman para las
partes una regla a la cual deben someterse conadeylmisma.

Son validas y exigibles todas las obligacionesmutngan un objeto prohibido o
contrario a normas de orden publico. Las partdesoontratos tienen amplia libertad

% parece oportuno adelantar en este ambiente birscjae la Constitucién Argentina, en su articdp 7
inciso 22, establece el principio de supremacilasl@ormas internacionales adheridas por el paig so
la legislacion dictada por el Poder Legislativdipedando ‘Los tratados y concordatos tienen jerarquia
superior a las leyés
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para escoger el idioma en el que desean expréyastra elegir la ley aplicable y el
fuero al que someteran sus eventuales diferehcias

Con ciertas limitaciones, la legislacion acepteadbr de los documentos y las firmas
electrénicos. La jurisprudencia atribuye a los ragssde correo electronico el valor
probatorio de un principio de prueba por escriswgpta la validez formal de los
contratos “electrénicos” cuando la tecnologia impmatada por las partes permite
determinar las condiciones de la oferta y probarepistio un consentimiento
informado a la misma por la contraparte.

En lo que hace al cambio de los términos y condesale las ofertas, el Codigo Civil
Argentino permite modificarlos o revocarlos miestr® exista una aceptacion
expresa

3 El marco factico

Al igual que en el resto del mundo, en Argentin@@ae un uso constante de las
licencias en la vida cotidiana. Profesionales ysoomdores utilizan software y
“contenidos digitales” en computadores, teléfondwitas, terminales GPSs, aparatos
industriales y domésticos de todo tipo, vehicudts.,, casi ninguna accion se realiza sin
gue intervengan programas y datos y casi ninguresde programas y datos deja de
estar sometido a términos y condiciones de licencia

Podemos decir sin temor a exagerar, que el institeilas licencias es la modalidad de
relacionamiento juridico mas utilizada en nuestiias, con tal habitualidad y
frecuencia que puede suponerse que ha de superdegqanas de veces a contratos de
uso extendido en la vida actual, como el de tramsmoel de comunicaciones.

Este instituto de uso tan dilatado como poco causpitiene —segun se vera enseguida-
dos modalidades principales, que son los “acuerdogdteralmente otorgados y los
contratos bilaterales. La frecuencia de su usoupizersalizacion del consumo de
bienes inmateriales licenciados a lo largo del nayhdn causado la imposicion de
modelos que derivd en la practica a la tipificaddérhecho de esos acuerdos y
contratos.

Por lo menos en América Latina, la vulgarizaciotreerl publico del uso de la palabra
“licencia” ha pasado a darle una errénea sinongorala medida de magnitud de los
bienes inmateriales (particularmente programasdgatacion) instalados y en uso
dentro de una organizacion: en vez de decirsaZaiilos tal programa en x
instalaciones” suele decirse “estamos usando rdias”.

* C.Civ.Arg. articulo 1.020 “Para los actos bajonfir privada no hay forma alguna especial. Las partes
ueden formarlos en el idioma y con las solemniglage juzguen méas convenientes”.

Ver. Arbitraje comercial internacional: la cuestion deley aplicable al fondo del asuntpor Julio
César Rivera - http://www.rivera.com.ar/es/assqtiwabs/Publicaciones/Rivera_Arbitraje-Internacienal
ley-aplicable-fondo-del-asunto.pdf
6 C.Civ.Arg. articulo 1.150. “Las ofertas puedenrgtractadas mientras no hayan sido aceptadas, a
ser que el que las hubiere hecho, hubiese renumaitalfacultad de retirarlas, o se hubiese obtigdd
hacerlas, a permanecer en ellas hasta una éparandetda”.
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4 Las licencias del derecho de autor

La nomenclatura y el propio concepto de “licen@atan ausentes del Derecho de
Autor tradicional. Por ejemplo, el texto originalcConvenio de Berna no se referia a
ellas, en tanto que las actuales referencias entias obligatorias” o “licencias
legales”, fueron incorporadas por el “Acta de Patés19771 y -seglin veremos luego-
son todo lo contrario a “permisos” voluntariameantirgados por el titular del derecho.
La Convencion Universal sobre Derecho de Autor iémbe refiere a las licencias
solamente en cuanto a licencias obligat8rigs Tratado de la OMPI sobre derecho de
autor no menciona la palabra “licencia”. El Acueild®IPs / ADPIC, sin entrar en
regulaciones especiales a su respecto, menciohedasias al referirse a los distintos
institutos de la propiedad intelectual e incluyecapitulo dedicado a “Control de las
practicas anticompetitivas en las licencias cotiedes”, donde sin pretender
reglamentar este tipo de convenciones se haceemefas concretas a algunas de sus
disposiciones y consecuencias

En la ley argentina sobre derecho de autor, N2Blde 1933 (LADA) la mencién de
las licencias ingreso recién con la reforma del B39 referente a “pirateria
fonogréfica” y se repitié en la reforma del afio 8 9€ferente a propiedad intelectual de
los programas de computacion. Se trata de refereadia existencia o falta de
licencias, que no contribuyen a la normativa pral@kinstituto, si no es por la
consagracion del rol de las licencias en el acu#&iulo 55s:

La explotacion de la propiedad intelectual sobre pmogramas de computacion
incluira entre otras formas los contratos de licenpara su uso o reproduccion.

Al comparar con la ley alemana, hallamos que lasitn es similar, con menciones en

ella a “licenciamiento”, “licenciatario” y “licenante”, respectivamente en los articulos
322,69y 137.

Tal cual como ha ocurrido a lo largo del mundoAegentina las licencias para el uso
de derechos de autor se han estandarizado. Lepogeéar el modelo de los contratos
“tipificados” en la ley de derecho de autor, que sbcontrato de edicidén y el de
representacion, la estandarizacion derivé de l&eidin de formulas provenientes de
otros ambientes juridicos o, para ser mas pregestns modelos usados en Estados
Unidos de América. A pesar de las grandes difeasrmmtre el marco juridico de los
paises deommon lawy los paises de derecho civil, esta adopcion dietoe foraneos
no ha dado lugar a dificultades.

Una diferencia entre los dos sistemas juridicos equArgentina no se ha reflejado en
casos litigiosos- es la que se refiere a los dersentorales de autor, o sea las facultades
de mantener la integridad de la obra y de serifitardo como autor de ella, que el
Convenio de Berna asegura en el articlifoyda LADA en los articulos 51 y 52. En el
ambiente de la sociedad de la informacion y respgetobras “dindmicas” y por tanto
necesitadas de “mantenimiento” (como los prograsieasomputacion, las bases de
datos y los mapas interactivos) el derecho momlritegridad” es el que mas

" Apéndice, articulo 11 (1)
8 Articulo V (2)
® Articulos 21; 28; 31, I) (ii); 37, 1) y 2); y 40) y 2)
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dificultades presenta ¢ Pueden licenciarse los desenorales? ¢ Puede otorgarse una
licencia que implique la renuncia al derecho mdeaintegridad, cuando la doctrina
afirma que esos derechos son irrenunciables e soygpébles? Son absolutamente
frecuentes en el mundo y en Argentina las licengigsautorizan al licenciatario a
realizar “mantenimiento” de las obras digitalesplicando cambio de su forma interna
(modificaciones del cédigo de los archivos) y déassma externa (diferente apariencia
y texto de las pantallas visibles). Faltos de deces judiciales que pudieran dar
resolucion a la incognita, tendremos que recordarlg propia LADA avala la
concesion de autorizaciones —o sea de “licencpg’a modificar obras:

* En el articulo 4 inciso c) declara titulares dprapiedad intelectual a quienaoh
permiso del autola traducen, refunden, adaptan, modifican o trarsgn sobre la
nueva obra intelectual resultarite

* En el articulo 25 (y de manera en algo contradectoon el anteriormente citado
dispone: El que adapte, transporte, modifique o parodie abea con la
autorizacion del autqrtiene sobre su adaptacion, transporte, modifica@
parodia, el derecho de coautor, salvo convenio@ntrario”.

4.1 Licencias unilaterales y bilaterales

Una variedad de la institucion de las licenciaslesmpermisos emitidos unilateralmente
por el titular del derecho de autor, quien fijadagdiciones para el uso de su bien
inmaterial por parte de usuarios determinados eterchinados. En el comercio de
programas de computacion, “contenidos digitalegitheojuegos, estos permisos
reciben generalmente la denominacién de “Acuerdos”.

De esta variedad unilateral forman parte los denadus “Términos y condiciones”
que establecen el marco legal para el uso de Sitedsy de los servicios que los
Mismos en muchos casos proveen.

Usualmente los “Acuerdos” y los “Términos y condi@s” aunque unilaterales en
cuanto al otorgamiento del permiso, cargan al tizario con algun tipo de
obligaciones o responsabilidades, impuestas comdicon para el otorgamiento de la
autorizacion y que muchas veces operan como camndiesolutoria en caso de
incumplimiento de obligaciones de hacer o de nehiaepuestas por el licenciante.

En muchos casos, los “Términos y condiciones” viemempafiados de “Politicas”,
qgue son declaraciones unilaterales sobre condadsssque el titular del servicio se
compromete 0 que se compromete a procurar quesfndslusuarios del sitio Web
respeten. Usualmente, estas politicas tienen quebwmeacciones para asegurar la
confidencialidad, la privacidad, la proteccion dg tlatos personales, la proteccion de
los menores de edad, etc.
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La variedad “bilateral” reane a los contratos dericia que se firman (o al menos se
consienteff) por el licenciante y el licenciatario. En la fiiéa, constituyen una clase
de “contratos de adhesion”, por cuanto se tratémbeulas predispuesta por el
licenciante que por diversas razones el mismosssteea modificar, aliin en el caso de
contratos que son fruto de largas negociaciones.

De estos contratos bilaterales también forman pautehos “Términos y condiciones”
respecto de los cuales se requiere al licencigbaenao registro con identificacion
personal y expresa manifestacion de consentimprtonedio de acciones fisicas tales
como la emisién de mensajes de correo electréaléogreso de datos en registros
interactivos, la instalacion de programas de coamdih, la utilizacién de determinadas
herramientas o recursos o el uso de “botones”iks™ctle aceptacion. Tal como se
adelantd, la jurisprudencia argentina ha atribwialor de manifestaciéon de
consentimiento a estas acciones.

“En los contratos informaticos la aceptacion queslgeta a la posibilidad de
verificar -previamente- por parte del adquirents Bondiciones generales de
contratacion. Dichas condiciones generales y sypton constituyen un
documento electronico. Para respaldar su legitindidse ha utilizado la
modalidad de presentarlas de modo inevitable ocoswzpara el usuario a fin de
acreditar que las tuvo que leer antes de contrailo servirA como prueba
documental de la aceptacion de la oferta en el asque el cliente niegue haber
visto las condiciones a las que quedaba sometfd®DC 1059/0 — “AOL
Argentina SRL ¢/ GCBA” - Camara de Apelaciones@gobntencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autonome Buenos Aires - Sala | -
29/12/2005).

4.2 Notas distintivas de las licencias

Los primeros distingos que se acostumbra introddiablar de licencias tienen que
ver con su diferencia con los contratos de compitave alquiler propios de la
negociacion de los soportes materiales de los kdesaomateriales (libros, discos, etc.)
y con el contraste entre la licencia de facultatées/adas del derecho de autor y la
cesion de la propiedad intelectual sobre las obras.

Aunque no faltan las formulas mal redactadas, userale las formulas unilaterales o
bilaterales de licencia destacan que el licenc@tar “compra” el bien inmaterial sino
que solo recibe licencia para usarlo de alguna mateterminada. Puesto que se trata
de un permiso de uso, que consiste en términatigas en la transferencia parcial de
las facultades propias del derecho de autor, ed gse el licenciante prohiba la
transferencia a terceros de las facultades queci@een muchos casos, la autorizaciéon
para ejercitar la facultad exclusiva del autor cadautomaticamente en caso de que el
licenciatario viole una prohibicién de esta clageapnsfiera el contrato y/o los soportes
fisicos del bien inmaterial a terceros.

9 En los contratos transados por medios electrémisaie aplicacion el principio del Art. 1.14htre
personas ausentes el consentimiento puede mamngegtar medio de agentes o correspondencia
epistolar
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Junto con las disposiciones referentes al otorgamue licencia para el uso de la
propiedad intelectual, los acuerdos y contratoécdacia (no asi los Términos y
condiciones, que por la naturaleza del negociounstntado no lo necesitan) suelen
referirse a garantias y responsabilidades deldiaate/proveedor respecto de los
soportes materiales entregados al usuario. Estpesiciones van perdiendo relieve en
tanto y cuanto el verdadero interés del licendatan se centra en el ejemplar fisico
(muchas veces inexistente, ya que avanza la telademecoger los archivos que dan
“soporte 16gico” a los bienes inmateriales desdentibe”) sino en la calidad de los
datos registrados en el mismo.

El segundo distingo hace a la naturaleza juridéickaperacion. Aunque los bienes
inmateriales en general y los derechos de autoe dab obras en particular pueden ser
objeto de enajenacidn total o parcial, la funcidnidica de las licencias no tiene que ver
con ese tipo de negocios. La nomenclatura de kecedlad juridica llama “cesion” al
acto de disposicién de una propiedad intelectualgae las consecuencias del negocio
pueden resultar en alguna medida parecidas, esy@ate diferente transferir a alguien
todo o parte de la propiedad intelectual sobrealmma de autorizar a alguien a ejercitar
bajo determinadas condiciones alguna de las faledtaxclusivas del autor sobre la
obra. En el primer caso hay una transferenciaat®imio sobre el bien, en el segundo
caso, el dominio sobre el bien se mantiene sin @@NeN tanto que alguien resulta
autorizado a usar y gozar de facultades juridicastivas del autor. Asi como nunca
debiera utilizarse la palabra “venta” para referssun negocio del tipo de los aqui
descriptos, tampoco debiera emplearse la palaksadit” (que tiene por objeto la
propiedad) en reemplazo de “licencia” (que tienegigeto las facultades exclusivas de
autor).

4.3 Formalidades y recaudos administrativos

Como hemos visto, el derecho argentino no imponéicmnes al otorgamiento de
licencias sobre derechos de autor. El contrateertaHa tipificado y sus términos son
absolutamente libres. Cualquier titular de deredudse bienes inmateriales,
domiciliado en cualquier pais del mundo, puedegaiolicencias a ejecutarse en
Argentina. No hay exigencia de autorizaciones meggstros previos, y solamente los
contratos de transferencia de tecnologia —casicpiartde licencias- deben someterse a
contralor por la autoridad administrativa y puederser aprobados oficialmente como
pertenecientes a esa categoria, lo que influiigoles la tasa de retencion de impuestos
a aplicar al momento del pago de regalias.

No se requiere probar de manera alguna la propietieldctual sobre la obra por parte
de quien otorga una licencia de derechos de ddtoobstante, dado que en Argentina
se mantiene la formalidad de registro de obraggsito de ejemplares en la Direccion
Nacional del Derecho de Autor (DNDA) los titulaeedranjeros de la propiedad
intelectual sobre bienes inmateriales suelen haeede la opcion de registrar y
depositar sus obras: se benefician asi de la ajditae los principios del Convenio de
Berna ya que en caso necesario pueden preseptatrdblinales un “ejemplar legitimo
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indubitado” de la obra donde el nombre del autpatface estampado en la forma

usual™®,

A todo evento, resulta recomendable el uso dehtsigppyright” en la forma prevista
por el articulo 1ll, 1) de la Convencidon Universabre Derecho de Autor (©), para
aumentar la facilidad de defensa de la obra cqtégiarios y piratas beneficiandose de
la jurisprudencia sentada hace tiempo por la CBufgema de Justicia de la Nacion,
que establece:

“...el art. lll, apartado 1ro de la Convencion Umksal de Ginebra, modificé las
disposiciones existentes en Argentina respeto geolieccion de la llamada
"propiedad intelectual”... para que el titular deslderechos... reciba la
proteccion que nuestras leyes acuerdan basta qya hacho "reserva" de estos
derechos, colocando el simbolo ©, acompafiado d®sbre y de la indicacion
del afio de la primera edicion... Si la persona queca tales derechos ha
cumplido esta exigencia... se "presume", sin peuie la posible prueba en
contrario, que le corresponde el "copyright”, leopredad intelectual, lo que la
habilita para reclamar proteccion judicial ante Itsbunales argentinos, aun
cuando no haya satisfecho las formalidades deyld le723”(CSJIN 15/5/62, in
re Editorial Noguer S.A. s/denuncia - ED T.2 pB&0)".

En el registro publico de la DNDA pueden tambiégigearse contratos que se refieran
a derechos de autor. Esta es una formalidad quasende contratos bilaterales sobre
bienes inmateriales verdaderamente importantedaudgs partes licenciantes. En ese
caso, pueden hacer frente a un considerable des#d puesto que en Argentina se
gravan con impuesto los instrumentos que documergasacciones con valor
econdmicd® y la DNDA establece un arancel porcentual al moletta transaccion
como requisito para el registro.

4.4 Negocios juridicos mas comunes que cubren las lia@as de derechos
de autor

> Convenio de Berna, articulo 1B Para que los autores de las obras literariagsfieas protegidas por

el presente Convenio sean, salvo prueba en cantcamsiderados como tales y admitidos, en
consecuencia, ante los tribunales de los paisksd@on para demandar a los defraudadares, bastara
gue su nombre aparezca estampado en la obra@ma fisualEl presente parrafo se aplicard también
cuando ese nombre sea seuddnimo que por lo conagideje la menor duda sobre la identidad del autor

12 a doctrina que surgié del fallo de la CSJN fue ptetada y consolidada luego por el Fallo Plenario
de la Justicia Nacional en lo Criminal y correceiQrtuando dijo: “Es requisito suficiente para Heirle
proteccién penal a una obra extranjera haber dawhplaniento a lo dispuesto por la Convencion
Universal de Derechos de Autor, celebrada en Gineb8 de setiembre de 1952, ratificada por decreto
ley 13.088/57 aun cuando no se hayan satisfecforiaslidades de la ley 11.723 (arts. 13 y 14)”
C.N.Criminal y Correccional en pleno, "Ferrari deih N. y otro" 30/11/81 (en C.C.C., Fallos Pleosy
T. lll, vol. 1, pag. 322. E.D. T. 102, p. 315).

13 Se trata del retrégrado “Impuesto a los Sellosgsente en la legislacion fiscal federal y en l#odias
las provincias argentinas.
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La soberania que las leyes Argentinas aseguranautores sobre sus obras es
absoluta. Sin perjuicio de la enumeracion mas comeetallada y prolija de facultades
exclusivas derivadas de la propiedad intelectusd,syirge del texto de la LADA y de
las convenciones internacionales adheridas pormiirge cuyas normas
“autoejecutables” son de aplicacion inmediatauébatiene el monopolio de
explotacion sobre sus obras y por tanto puede lpranierceros la ejecucion de
cualquier actividad que impligue alguna maneraxgdogacion de la obra o licenciar en
la medida en que considere conveniente tales daties.

Por lo dicho, las licencias de derechos de ausgntan una variedad tan grande como
son diversas las formas de explotacion comerama comercial de las obras. Entre los
negocios mas comunes cuyo objeto son derechodale iastrumentados en acuerdos

0 contratos de licencia, podemos mencionatr:

e Acceso a los registros digitales de la obra.

» Adaptacion de la obra a otro género.

* Alquiler de ejemplares de la obra.

* Arreglo musical.

« Comunicacion al publico de la obra, sus difereategantes:

o Ejecucion o representacion en vivo.

o Radiodifusion.

o Proyeccion.

o Difusion por Internet en sus diversas modalidades.
o0 etc.

» Derivacion de una nueva obra del mismo género.

» Distribucién de ejemplares, de archivos y/o deisahtias de uso a usuario
final.

» Exhibicion de obras de arte.

» Experimentacion o prueba de la obra.

* llustracion de la obra.

* Modificacion de la obra para cumplir propésitosedetinados.

» Reproduccién por cualquier técnica de ejemplarsioivos de la obra.

* Traduccion o “localizacién” de la obra, para addpta idiomas, ambientes o
publicos.

* Uso de la obra, de los cuales son variedades déstapor su universal y
enorme repeticion el “Acuerdo” conocido por suaigh inglés como EULA 'y
los términos y condiciones de los sitios Web.

* Usos de la obra para entrenamiento de operadargsasios y mantenimiento.

» Usos exclusivamente educativos o académicos darda o

Muchos de estos negocios implican la explotaciofadeltades exclusivas de mas de
un autor o de autores de obras de distintos gépatesartistas intérpretes. Es comdn
que la licencia se otorgue por quienes tienengyooIpor convenciones previas entre
las partes sucesivamente contribuyentes el caotiadlsobre la explotaciéon de la obra,
garantizando antes sus co-contratantes su capguriidida para disponer de los
derechos de propiedad intelectual ajenos.

© Antonio Millé 2013 -
antonio@mille.com.ar 10/27




4.5 Licencias de otros derechos sobre bienes inmatermsl generalmente
concomitantes con licencias de derechos de autor

En la practica argentina, es comun que se liceraign con derechos de autor o con el
mismo tipo contractual y similar articulado, otdeyechos que no son de autor y que la
legislacion protege por institutos distintos d@tapiedad Intelectual. Entre estas
licencias, se cuentan las de:

» Derecho ala imagen (y al resto de los trazos patss).

* Registro y difusion de desempefios deportivos.

» Identificadores comerciales no protegidos por ns(t@mbiente” yilook and
feelde tiendas e instalaciones).

4.6 Principios de orden publico que limitan la libertad contractual

El derecho argentino es parco en las excepciolassfacultades derivadas del derecho
de autor. Luego veremos que establece ciertasatioies en forma de lo que se
conoce como “licencias compulsorids De cualquier modo, determinadas
disposiciones de orden publico limitan la libertaditractual y pueden disminuir o
anular la exigibilidad de algunas disposicionegdramtuales. Entre tales institutos
legales, se encuentran.

» Laley de Proteccion de los Datos personales.

» Laley de Defensa del Consumidor.

» Los principios que reprimen la Competencia Desleal.

* Las normas que obligan la revelacion de informaesamorganismos oficiales o
a la justicia.

» Las reglas de atribucion de la propiedad inteléctaaplicacion obligatoria o
en subsidio de convenciones particulares.

» La excepcion permisiva de copia de backup parpriogramas de computacion.

» Las disposiciones sobre Derechos Morales de andg medida en que puedan
considerarse irrenunciables.

No existen en el derecho argentino las excepcipresentes en el derecho comparado
permitiendo la modificacion de programas de compaitapara asegurar
compatibilidad, o la ingenieria reversa con fineedtudio. Tampoco existen
disposiciones de “puerto seguro” respecto de loggadores de servicios de valor
agregado en Internet.

5 Articulado usual de las licencias de derecho de auten Argentina
y Sus variantes

En el punto 4.4 mostramos la variedad de negociesg perfeccionan juridicamente
mediante la licencia de facultades exclusivas digraDicha variedad impone ciertas
diferencias y particularidades en el articuladdoderespectivos contratos. Sin embargo,

14 Abarco bajo esta nomenclatura a las distintasdsrde licencias “no voluntarias”, entre las que se
cuentan las “licencias obligatorias” y las “liceaiegales”, de las que enseguida hablaremos.
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la estructura general del articulado de las liGntende a la uniformidad. En este
punto, nos referimos a las clausulas normalmemtgeptes en una redaccién y a su
funcion o caracteristicas.

5.1 Otorgamiento de licencia y definicion de las facudtdes autorales
licenciadas

En derecho de autor rige el principio de que tadgue no esta expresamente
licenciado o cedido por el autor, ha sido retemidoel mismo. Esto alcanza a la
explotacion de la obra mediante tecnologias o natdés no existentes a la fecha del
contrato 0 no mencionadas explicitamente en alim&nto de licencia o cesion.

Por describir el objeto principal del acto y poceidado que exige el principio de
interpretacion restrictiva, esta clausula es lareédel acuerdo o contrato. El lenguaje
debe ser claro en cuanto al otorgamiento de urckengen cuanto a los actos que el
licenciatario esta autorizado a realizar. Existe nmarcada preferencia a delimitar la
licencia a través de la enumeracién precisa dadtws autorizados y no mediante la
mencion del nombre técnico de la facultad juridibpeto de autorizacion. En muchas
ocasiones, para mayor claridad, el redactor inclungeenumeracion de conductas
prohibidas.

5.2 Extension de la licencia

Muchas licencias, sobre todo las de distribuciéapvoduccion, delimitan el territorio
dentro del cual pueden ser ejercitadas y/o el rdereartical que puede ser atendido
por el licenciatario.

Especialmente en las licencias de derechos de saltog programas de computacion y
bases de datos, es comun limitar la licencia méelarametros tales como:

* Los computadores y usuarios ubicados en un domubdierminado.

» Un especifico computador, designado por su numehdsis.

» Cierta cantidad de operadores o usuarios, espauidicte determinados o que
pueden acceder concurrentemente hasta determiinaitia |

Es condicidon generalmente impuesta a los “usuéinakes” (naturalmente que no a
reproductores o distribuidores de obras) limitasel ejercicio de las facultades
licenciadas a usos “internos” y en el solo intgnégpio de la persona fisica o juridica
licenciataria. Esto se dirige a evitar que consel de la obra el licenciatario preste
servicios a terceros, reduciendo la demanda pateteila obra.

5.3 Plazo

Las licencias se otorgan por plazo determinadamvasie o no o a perpetuidad.
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5.4 Exclusividad

La exclusividad en la posesion de una obra se ieegeaeralmente por via de las
cesiones de propiedad intelectual. Las licencigdemna general reservan para el
licenciante la posibilidad de conceder iguales f@yaa otros terceros (la licencia no es
exclusiva respecto del otorgante) y establecerdusividad respecto del licenciatario
(no puede ceder ni transferir el permiso que r@¢cMechas licencias “de distribucion”
establecen la exclusividad del licenciatario erefmesentacion de lineas o clases de
productos o servicios.

5.5 Transferibilidad

Esta condicion, relacionada con la anterior y maalees incorporada a ella, es una de
las pocas que han dado lugar a dificultades eje¢a@on e interpretacion de licencias
de derecho de autor. En una época de constantsslicaciones y adquisiciones entre
empresas, una estricta clausula de exclusividasdtyasferencia puede causar que el
licenciante pretenda la caducidad del contratacporbio de la persona juridica que
ejerce los derechos del licenciatario. Vale la ppmael asesor legal del licenciatario
repase la redaccion aparentemente inocente dedegpasiciones, asi como proyectar
sus efectos en caso de cualquier contingenciasakmta con la bancarrota o concurso
del licenciatario.

Una manera de transferir las facultades recibigaBadnciante seria la concesion de
sub-licencias. Las licencias generalmente establexglicitamente la existencia o
inexistencia de la facultad de sublicenciar, quendo se otorga suele condicionarse al
uso para dichas sublicencias de una férmula de E€H_particular, redactada por el
licenciante y generalmente acompafiada como anerstalmento de licencia.

5.6 Entrega de elementos materiales

Es normal que a la licencia para la explotaciétadsra en alguna forma se agregue la
promesa de entrega de elementos materiales (dagjregemplares, documentacion
técnica, etc.) que habilitan el ejercicio de lasifeades objeto de la autorizacion.
Normalmente, se conviene la devolucion o destrmcdatumentada de estos elementos
a la terminacion de la licencia.

5.7 Precioy forma de pago

Clausula sin diferencias con las normales en tipakgias contractuales.

5.8 Mantenimiento

La importancia y valor economico del compromisardatener la obra libre de errores
y actualizada, causa que lo relativo a mantenimienichas veces no se regule en una
clausula sino que se le dedigue una convenciérsagagndependiente del contrato
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principal. En las obras “digitales”, la promesautiesoporte técnico en tiempos y
formas pre-convenidos es de importancia esencialgldicenciatario. En todo género
de obras el “mantenimiento de version”, o seafaadizacion de la obra a la Gltima
version, tiene un obvio valor. Hay géneros de qlmaso las bases de datos, cuya
actualizacion constante es realizada por el liearieipara todos sus usuarios, y otros
géneros, como los mapas digitales, cuya actuadimasg pone a la disposicion de los
licenciatarios para que la “bajen” desde “la nube”.

5.9 Retencion y defensa de la propiedad intelectual

Los redactores suelen destacar que el licenciamigecva la totalidad de la propiedad
intelectual sobre la obra licenciada y cargarcarciatario con obligaciones tendientes
a defender la propiedad intelectual del autorstat@no mantener signos y expresiones
de “copyright”, comunicar al licenciante cualquigio de episodio que sugiera la
existencia de un atentado a sus derechos de autpage de cualquier tercero, etc.

5.10 Garantia de la propiedad intelectual por el licen@nte

Muchas veces es dificil (sino imposible) paracagriiciatario conocer con certeza los
reales derechos del licenciante sobre la obradiada. En primer lugar, porque en la
mayoria de los paises este tipo de propiedad regssra sino que se atribuye a quien
se presenta como autor de la obra. En segundq jugrgue las obras frecuentemente
son producto de la incorporacion o modificaciorottas obras, cuyos términos de
licencia no estd el licenciatario en condicionesat®probar. Es fundamental entonces
que el licenciante garantice la bondad de su tautterecho que se atribuye y se haga
responsable de responder a su costa a cualqui@mieede un tercero que alegue mejor
derecho en perjuicio del licenciatario.

5.11 Cesidn o limitacién de la propiedad intelectual

Ciertas licencias sobre obras “digitales” autoriablicenciatario a efectuar
modificaciones en la obra, lo que en derecho der &gjuivale a permiso para “derivar”
una obra nueva. Es rutinario establecer la cordlideque la propiedad intelectual
sobre la eventual obra derivada pasara automaticaraklicenciante de la obra
original y/o que el licenciatario renuncie al ejei@ de todo derecho de autor respecto
de la versién modificada y limite su uso a satisfaxclusivamente necesidades
“internas”.

5.12 Garantia de funcionamiento

El uso y goce de las obras “tradicionales” se zahlk mediante los sentidos y la
inteligencia humanos. Salvo que el libro o la pardi resultaran mal impresos o que la
obra de arte tuviera un dafio fisico, los riesgdsectos por una garantia sobre el
producto eran ajenos a las contrataciones sobeeltes de autor. Las obras de géneros
“digitales” introdujeron el tema de la garantiafdiecionamiento, tanto porque las fallas
podrian frustrar el objeto perseguido por el licataio como porque los dafios
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“colaterales” derivados de tales fallas podrianltas desproporcionadamente
superiores al margen de ganancia del licenciante

En definitiva, se ha decantado una solucion qusistenen asegurar que la obra
“digital” funcionara “substancialmente de acuerda a descripcién de su
documentacion técnica” y limitando el monto ecorgte cualquier posible
reparacion en la forma que se describe en el siupunto 5.13.

5.13 Exclusion de garantias y limite de responsabilidade

Herederas de la redaccion originalmente utilizaatdgs compafias estadounidenses
para la licencia de patentes y de know-how, l&nt@s de derechos de autor de todo el
mundo, sobre todo las que se refieren a programasriputacion, sitios Web y
contenidos “digitales”, presentan las declinaciatesesponsabilidad permitidas por el
Caodigo Uniforme de Comercio de los Estados Unidoauhérica, con la redaccion y
formalidades previstas en esa legislacion, incldgezl uso de mayusculas fijas para los
parrafos centrales, lo que no deja de ser unacaxptilitica de redaccion cuando el
contrato se somete a legislaciones de otros paises.

Es tipico de este tipo de contratos limitar el maie las eventuales indemnizaciones de

por dafios derivados del uso de las facultadescii@éas a una cantidad igual al total de
pagos efectuados por el licenciatario como corgistpcion por la licencia.

5.14 Obligaciones de las partes

Algunas licencias, sobre todo las de distribuciérobras al comercio o al publico, se
estipulan obligaciones de las partes para el negjmplimiento del negocio, como
compra o stock minimos, velocidad de reposiciomdecaderias, costeo de publicidad,
disponibilidad de soporte técnico o de mercaden, et

5.15 Prohibiciones de conductas por parte del licenciate

Algunas redacciones incluyen prohibiciones de @eear los materiales que soportan
las obras licenciadas, o de emplear las obrasci@éas para determinados fines.

5.16 Obligaciones respecto del personal

Contratos de licencia sobre bases de datos o pnagrde computacion de determinado
porte, hacen necesaria la presencia del persohigdeteciante para operaciones de

!> para poner un ejemplo, recordemos que en el “lnegs de Wall Street” de 1987, a consecuencia del
funcionamiento de programas de computacién cuyeidaalidad disparaba 6rdenes de venta ante
determinadas tendencias a la baja, se produjoatneata tal de ofertas de venta que superd la ickgubhc
de los sistemas, produciendo al mismo tiempo quzaos en el mercado que provocé su cierre y un
“apagon” informatico en el momento en que los giste y la informacién resultaban mas necesarios. El
coste total de ese dia para los inversores dediomiondo se calculé en 500.000 millones de délaness:
magnitud de responsabilidad civil a la que ningloveedor de software pudiera sofiar en hacer frente.
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instalacion, parametrizacion, adaptaciones, migrade datos, mantenimiento, etc.
Clausulas especiales determinan las obligacionégamen cuanto a acceso a
instalaciones y sistemas, pago de gastos, y espeaie a compromisos respecto de no
ofrecer empleo al personal de la otra parte e imiteancualquier captura de recursos
humanos contra las restricciones del régimen coioth

5.17 Confidencialidad

La guarda de los secretos del licenciante resldtaento esencial de los contratos sobre
obras “digitales”, sobre todo en casos (distribncidantenimiento, etc.) en que existe
posibilidad de acceso al codigo fuente. Una preoiohide descompilacion e ingenieria
reversa tiende asimismo a asegurar los secretdiset®tiante.

5.18 Terminacion del contrato

La mayoria de las redacciones incluyen la facyltad el licenciante de declarar
terminado el contrato ante el incumplimiento pdicginciatario de ciertas obligaciones
y la falta de reparacién dentro de un plazo razienadntado a partir de un
requerimiento formal.

5.19 Auditorias y controles

En las licencias sobre derechos de autor de tpdadsulta frecuente otorgar al
licenciante derechos de auditar el cumplimienttadebligaciones contractuales por
parte del licenciatario y el ajuste de sus liquioiaes de regalias a lo convenido.

En Argentina no existen disposiciones que restrifga mecanismos tecnoldgicos
programados para el control del uso de obras ‘aagt. Para evitar eventuales
acusaciones de infraccion al régimen de proteabddios datos personales y/o incurrir
en la figura delictiva de “acceso no autorizadstemas de informaciéon”, se
recomienda hacer ostensible la existencia en le@sa® esos recursos mediante una
explicita mencion en el contrato.

5.20 Impuestos

Las licencias internacionales y las de distribuagelen contener una disposicion sobre
el pago de impuestos por cada una de las partgenfna tiene un buen nimero de
acuerdos internacionales para evitar la dobletaion, de modo que las retenciones de
impuestos sobre las regalias pagadas al licen@atri@njero en muchos casos pueden
limitarse a un porcentaje maximo y en casi todesasos puede usarse todo o parte de
la cantidad retenida por el fisco argentino comenéulito fiscal en el pais del

licenciante extranjero.

No obstante lo anterior, algunos licenciantes duo@n en los contratos de licencia de
derechos de autor disposiciones que obligan aipaa@grossing upcuando se pagan
regalias.
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5.21 Ley aplicable

Segun antes se dijo, el Cadigo Civil Argentino pigera las partes en un contrato
someterse a la legislacion del pais de su elecE®nsual en licencias redactadas y
usadas en Argentina la eleccion de legislacioranjdra para la ejecucion e
interpretacion del contrato.

5.22 Solucién de conflictos

Las partes son igualmente libres para convenirezbfy el procedimiento para la
resolucién de conflictos derivados del acuerdordrato de licencia. Es comun la
eleccion de los tribunales ordinarios argentindg otro pais del mundo (en caso de
contratos internacionales, generalmente las cdakisigar de la sede del licenciante)
asi como la de procedimientos de arbitraje, lasdadas veces sometidos estos a las
reglamentaciones procesales de la ICC.

Es frecuente que las licencias que convienen prooeatos arbitrales permitan al
licenciante acudir a los tribunales competentea palicitar las medidas preliminares
precautorias o probatorias que crea necesariaggpargente defensa de sus derechos.

6 Las licencias “compulsorias”

Las licencias “compulsorias” constituyen una catitraion en los términos. Son algo
asi como un “consentimiento a la fuerza” o sea,linmtacion al derecho de autor
disimulada con el uso de una nomenclatura proplasdeegocios autorales verdaderos.
Se trata de permisos para la explotacion de olordé/ersas maneras, no concedidos
libremente por el titular de los derechos de prmgikintelectual, sino forzados por la
ley por algin motivo de interés publico. Se juséfsu existencia diciendo que al
atenerse el restringido régimen de las licencessyltan menos dafiosas al derecho de
autor que las excepciones y que ademas de gemeraemuneracion para el titular del
derecho de propiedad intelectual licenciado, puededicionarse al cumplimiento por
parte del licenciatario de determinadas condiciones

Se distingu® entre:

« las “licencias obligatorias”, que se conceden pbordades o sociedades
autorales de gestion colectiva, con sujecion asotieitud, acreditando
cumplimiento de recaudos y generalmente con natiiin al titular de los
derechos que se licencian; y

* las “licencias legales” que la ley otorga en fogeaérica por una disposicion
legal general, sin necesidad de solicitud ni deesgautorizacion.

16 E| “OMPI Glosario de derecho de autor y dereclm®gos”, Ginebra 1980, efecta este distingo.
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El Convenio de Berna, sin darles el nombre defitts” sino refiriéndose a
“autorizaciones” 0 “permisos”, prevé la posibilidae licencias legales en sus articulos
9,2);1%is2) y 13, 1).

6.1 Las licencias “legales” en la ley de derecho de autargentina

La LADA impone ciertas franquicias para la expladaade algunas facultades
derivadas del derecho de autor, que examinareroostauacion:

6.1.1 Licencia legal de traduccion

Laley 11.723 incluye en su articulo 2 el dereat® traducir” la obra entre los
ejemplos explicitos de facultades exclusivas dira&n su articulo 6, segundo
parrafo, la ley somete a una licencia legal esteat® cuando los herederos no
hubieran traducido (al idioma de que se tratepla tuego de diez afios contados a
partir de la muerte del autor. Nada en el textallegcluye de esta licencia legal a las
obras de autor extranjero, ni se han producidoscjasiiciales a su respecto, pero el
sentido comun inclina a considerar que la dispésioesultaria inaplicable en caso de
pretenderse traducir una obra “extranjera” (o 8ea,obra cuyos herederos no fueran
argentinos) a un idioma distinto del espariol, lengficial en Argentina.

La ley no dejo previsto un procedimiento para diriconflictos entre herederos del
autor reacios a traducir la obra a algun idiomargeros interesados en hacerlo. Ante
ese silencio, debemos pensar que la justicia texingpetencia para decidir sobre la
aplicabilidad y extension de la licencia legal dalticcion. En cambio, la ley deja
previsto que en caso de disenso, el monto derlaueidn por derechos de autor sera
fijado por arbitros.

La licencia legal de traduccion prevista en el anaxConvenio de Berna introducida en
1971 para favorecer el uso de obras extranjeréssgraises en desarrollo resulta
inexigible en Argentina, que no se considera legabteun “pais en desarrollo”.

6.1.2 Licencia legal de edicién

El mismo articulo 6 de la LADA, impone a los hemededel autor una licencia legal de
edicién de la obra cuando “dejen transcurrir madiee afios sin disponer su
publicacion”. Se entiende que esta licencia alcaonimmente a las obras literarias
escritas y a su reproduccion impreésaunque la presente evolucion de las formas de
publicacion bien podria llevar a la justicia a iptetaciones diferentes si la cuestion se
planteara en el futuro.

7 Dice el articulo 3 inciso 3 de la Convencién derBe*“3) Se entiende por « obras publicadas », las que
han sido editadas con el consentimiento de susesytoualquiera sea el modo_de fabricacion de los
ejemplaressiempre que la cantidad de éstos puesta a disfposiel publico satisfaga razonablemente
sus necesidades, estimadas de acuerdo con la @el@ebra. No constituyen publicacion la
representacién de una obra dramatica, dramaticécaluscinematografica, la ejecucion de una obra
musical, la recitacion publica de una obra litexrala transmision o radiodifusion de las obrasditas o
artisticas, la exposiciéon de una obra de arte cotestruccion de una obra arquitectonica”
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6.1.3 Licencia legal de uso de noticias de interés genéra

En su articulo 28, la LADA asigna a las empresa®g@isticas la propiedad intelectual
sobre “las informaciones que tengan un caractgmaliy propio”. En su segundo
parrafo, esa disposicién establece una licencal [maya el uso de esas informaciones,
en su expresion original o modificada:

Las noticias de interés general podran ser utilesd transmitidas o
retransmitidas; pero cuando se publiquen en su igrroriginal sera
necesario expresar la fuente de ellas.

A diferencia de las estudiadas en los puntos amés;i esta licencia es
incondicionada y gratuita.

6.1.4 Licencia legal para la comunicacion al publico deniterpretaciones

La ley argentina fue la primera en el mundo (1988jeconocer a los artistas
intérpretes de obras literarias o musicales laipdaa intelectual sobre sus
interpretaciones. El articulo 56 de la ley, somatios artistas a una licencia legal,
reconociéndoles el derecho a reclamar una retdbuios licenciatarios legales:

El intérprete de una obra literaria 0 musical, teeel derecho de exigir una
retribucion por su interpretacion difundida o retremitida mediante la
radiotelefonia, la television, o bien grabada o nega sobre disco, pelicula,
cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpa@para la reproduccion
sonora o visual. No llegandose a un acuerdo, eltmale la retribucion
guedara establecido en juicio sumario por la audad judicial competente.

Tanto los intérpretes musicales fonograficos cavsaltistas actores, bailarines y
locutores de doblaje perciben a través de susatgpe sociedades de gestion las
retribuciones que la ley les asigna. Argentinaaetepde la Convencion de Roma de
1961 y del Tratado de la OMPI sobre Interpretacidjecucion y Fonogramas.

6.1.5 Licencia legal de uso de versiones de obras destiias a ciegos

La mas reciente reforma a la ley argentina de tierde autor modifico su articulo 36,
incluyendo en él una licencia legal gratuita parpribduccién y publicacién de
versiones de obras escritas en sistemas legibigsepsonas con incapacidad visual:

Se exime del pago de derechos de autor la repradgluge distribucion de
obras cientificas o literarias en sistemas espesiglara ciegos y personas
con otras discapacidades perceptivas, siempre quereproduccion y
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distribucion sean hechas por entidades autorizadasta exencién rige
también para las obras que se distribuyan por Watednica ..

6.2 Las licencias compulsorias “tacitas”

La ley de “doblaje” 23.316 establece sin decirla licencia legal para la modificacion
de obras audiovisuales

ARTICULO 1° - El doblaje para la televisacion déipdas y/o tapes de corto o
largometraje, la presentacion fraccionada de eltas fines de propaganda, la
publicidad, la prensa y las denominadas "series® gean puestas en pantalla
por dicho medio y en los porcentajes que fija ésgadebera ser realizado en
idioma castellano neutro, segun su uso corrientawstro pais, pero
comprensible para todo el publico de la Américghi hablante.

La ley se enfoca sobre la expresion idiomaticaaddandas sonoras de los contenidos
audiovisuales difundidos por television, pero egmlue al tornar obligatorio el
doblaje de esos contenidos lo autoriza, de moddoguyaropietarios intelectuales de las
versiones originales carecen de derecho para gg@akmismo o para reclamar una
retribucion cualquiera por la adaptacion de sualomo la “ley de doblaje” se
desentiende de los aspectos de propiedad inteleletlia cuestion, no queda definido
quién sera el propietario intelectual de la versidhlada, que en los términos de la ley
de derecho de autor argentina es una “nueva otalacdtual resultante” cuyo productor
tendra el caracter de “coautor”.

6.3 Las licencias “impuestas”

La cultura digital interactiva ha traido entre sogedades la aparicion de la creacion
intelectual cooperativa. Habiéndose iniciado aptede practica con los programas de
computaciéon producidos dentro de los diversosramssede “software libre”,
actualmente la modalidad se extiende a obras @esdis géneros, de las que los textos
e imagenes de Wikipedia son ejemplo relevante.

Quienes aceptan continuar el desarrollo de unagqeaontiene los aportes
acumulados y no identificables de autores antexj@@dnimos o individualizados,
deben adherir —so pena de perder su propia condieidicenciatarios- a determinados
tipos de licencia, que no pueden modificar.

De esta clase de licencias compulsorias son ejengglstacados:

6.3.1 La licencia GNU

18 ey N° 26.285
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La licencia GNU® permite el uso para fines propios, no comercigeyito e
ilimitado de las obras y su modificacion para dariebras nuevas, imponiendo como
condicion para la subsistencia de la licencia:

5. ¢) Usted debe licenciar la obra en su totalideaino un todo, bajo esta
Licencia a cualquier persona que entre en posedeuna copia. Por tanto,
esta Licencia se aplicara junto con cualquier téros adicionales aplicable ...
a la totalidad de la obra, y todas sus partes, caependencia de la forma en
gue sea empaquetada. Esta Licencia no permitediaeta obra de ninguna
otra manera, pero no se anula dicho permiso sidikieha recibido por
separado.

6.3.2 La licencia Creative Commons

El sistema Creative Commons establece una “licedei@cance mundial, libre de
regalias, no-exclusiva, perpetua ... para ejerceddoschos sobre la Obra” en forma
gue asegura al licenciatario el ejercicio de tddag$acultades exclusivas del autor sin
permitir una explotacién comercial de las misfhdsos términos de la licencia
imponen:

4. Restricciones. La licencia concedida arriba arSkccion 3 esta expresamente
Sujeta a, y limitada por, las siguientes restricm@s:

Usted puede distribuir, exhibir publicamente, ejacypublicamente o ejecutar
publicamente la Obra en forma digital s6lo bajo téeminos de esta Licencia, y
Usted debe incluir una copia de esta Licencia sulédentificador Uniforme de
Recursos (Uniform Resource Identifier) con cadaaopgfonograma de la Obra
gue Usted distribuya, exhiba publicamente, ejeputdicamente, o ejecute
publicamente en forma digital. Usted no podra aérex imponer condicion
alguna sobre la Obra que altere o restrinja loswémos de esta Licencia o el
ejercicio de los derechos aqui concedidos a losimsarios. Usted no puede
sublicenciar la Obra. Usted debe mantener intattass las notas que se
refieren a esta Licencia y a la limitacion de gatias. ...

7 Eltratado para evitar la doble imposicion entre Aemania y
Argentina

En 1978, Alemania y Argentina firmaron@bnvenio entre la Republica Federal de
Alemania y la Republica Argentina para evitar lebtimposicién con respecto a los
impuestos sobre la renta y el capi4CDI"), que la Argentina aprobé por ley 22.G325
Los términos de dicho convenio tienen natural ieeaa sobre los negocios
internacionales cuyo objeto son bienes inmaterigl@ssto que los frutos de su
explotacion (o sea las “regalias” devengadas eaisldonde se produce el ingreso y
desde donde debe ser pagado el precio al titulersdderechos de autor) caen
generalmente dentro de la clasificacion de “gars@mngbtenidas de fuente extranjera” y
son objeto de impuestos en el pais donde se wiiizente.

19 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
20 http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/arleude
L http://www.ahkbrasil.com/pdf_public/pub_doppellsestrung. pdf

© Antonio Millé 2013 -
antonio@mille.com.ar 21/27




Se trata de un instrumento internacional que adaptdaccion previa al actual modelo
de la OECD. que por su época de discusion resutthién previo al auge de los
negocios “digitales”, y que es anterior a la samcié cualquier legislacion sobre bienes
inmateriales relativos a las tecnologias de infaréraen Alemania o en Argentina.

7.1 Impuesto sobre las ganancias derivadas de la expeaion de derechos
de autor en la Argentina.

La ley argentina sobre Impuesto a las Ganafff49G”) que establece un gravamen
similar al Impuesto sobre las Rentas (Einkommemesjaleman, organiza un régimen
excepcional a favor de los titulares de derechcasutiar:

Art. 20 - Estan exentos del gravamen:

j) Hasta la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) miqo fiscal, las
ganancias provenientes de la explotacion de deredecautor y las restantes
ganancias derivadas de derechos amparados porya\N®el1.723, siempre que
el impuesto recaiga directamente sobre los autorsss derechohabientes, que
las respectivas obras sean debidamente inscriptda BIRECCION
NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, que el beneficiccpda de la
publicacidn, ejecucion, representacion, exposic&majenacion, traduccion u
otra forma de reproduccion y no derive de obradizaalas por encargo o que
reconozcan su origen en una locacion de obra cetd@os formalizada o no
contractualmente. Esta exencion no sera de aplicepara beneficiarios del
exterior.

La agencia federal de recaudacién (AFIP) ha inédaplo que al aludir a “autores” el
texto legal solamente se refiere a personas nafynaliesto que segun su enfoque
cuando las corporaciones son propietarios intedesioriginales de obras protegidas
(caso de las “obras colectivas”, de casi todasliaas periodisticas, audiovisuales, y
fonogramas, y de buena parte de los programasrdputacion) no reciben la
denominacion de “autores” sino de “titulares dpriapiedad intelectual”, lo que dejaria
a las personas juridicas fuera del alcance deckpeion. La AFIP sostiene asimismo
que el término “derechohabientes” refiere solamarits “herederos” y no a cualquier
persona que por un acto juridico entre personasnias sucediera en los derechos de
autor, por lo que también en ese caso las pergamdgas quedarian excluidas de la
excepcion.

7.2 Impuesto a tributar por beneficiarios del exterior.

En los casos en que el beneficiario de una ganaoncsga un contribuyente argentino,

la LIG dispone gue el contribuyente argentino qadice el pago respectivo efectlie una
“retencidn en la fuente”, deduciendo el impuesttedecantidades a pagar y
depositandolo a favor del Fisco. Puesto que el ésjmua las Ganancias se liquida luego
de un balance de ingresos y gastos, en el cass dedalias derivadas de la explotacion

2 ey de Impuesto a las Ganancias - Texto Ordenad®ecreto 649/97 -
http://infoleg.mecon.gov.ar/infoleginternet/anexX@®00-44999/44911/texact.htm
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en el pais de derechos inmateriales no existirfeeraade calcular la “ganancia” del
titular extranjero, quien ha realizado todos lostgsen el exterior y recibe todos los
ingresos gravables en el pais.

Para determinar la “ganancia neta” del acreedoeg&ias extranjero y en
consecuencia la base de célculo del impuestoGaréturre en algunos casos a una
presuncion legal, estableciendo una alicuota fijaiga:

Art. 13 - Se presume, sin admitir prueba en contrario, questituye ganancia
neta de fuente argentina el CINCUENTA POR CIENT®D%®H del precio
pagado a los productores, distribuidores o interradgds por la explotacién en
el pais de:

a) Peliculas cinematograficas extranjeras.

b) Cintas magnéticas de video y audio, grabadasl extranjero.

¢) Transmisiones de radio y television emitidagides exterior.

d) Servicio de télex, telefacsimil o similaresnsmitidos desde el exterior.

e) Todo otro medio extranjero de proyeccion, repiagion, transmision o
difusién de imagenes o sonidos.

Lo dispuesto en este articulo también rige cuangwezio se abone en forma
de regalia o concepto analogo.

Para todas las regalias originadas en la explotal@aerechos de autor que no se
efectlien respecto de obras audiovisuales, fonograrmpeogramas de radiodifusion, la
ley de impuesto a las ganancias argentina apliaaligposicion que remite al articulado
relativo a la excepcion favorable a autores nadésnantes transcripto:

Art. 93 - Cuando se paguen a beneficiarios del exterior supta los conceptos
gue a continuacioén se indican, se presumira garaneta, sin admitirse prueba
en contrario:

b) EI TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de los ingsopagados cuando
se trate de la explotacion en el pais de dereclecsutior, siempre que las
respectivas obras sean debidamente inscriptas EdRECCION NACIONAL
DEL DERECHO DE AUTOR y que los beneficios se ogigien los supuestos
previstos por el inciso j) del articulo 20 y se q@limenten los requisitos
previstos en el mismo. ...

De acuerdo a los fundamentos de la actual redaab®rste articulo, introducida

originalmente por la reforma a la LIG de 1976, életo de esta disposicion es

promover la explotacién por nacionales de obrasentuales extranjeras en el paisy a
colocar a las industrias argentinas del derechautiler en posicion internacionalmente

competitiva:
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“En cuanto a las ganancias que obtengan benefiomrdel exterior por la

explotacion en el pais de derechos de autor ..repgme disminuir la tasa

efectiva que recae sobre las mismas, atendiend@azanes de promocion
artistica y cultural. Ademas, interesa al pais poadas editoriales locales en
condiciones de competir en el mercado de librogle@imbito de los paises de
habla espafola, evitando que los autores prefiepénas plazas por razones
impositivas 0 que los editores, al tener que cargan el impuesto, vean
incrementados sus costos en tal forma que les amdhpetir”.

En los casos en que la presuncién de ganancialelesaticulo 93 inciso b) no resultara
aplicable, lo seria por defecto la del inciso H)rismo articulo que para los casos
residuales presume como ganancia neta:

h) EIl NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las sumas pagadaganancias no
previstas en los incisos anteriores.

7.3 Reclamos del fisco argentino a contribuyentes naciales.

Fundada en su interpretacion acerca de que lasnotet@ras “autor” y
“derechohabiente” excluyen a las personas juridiea8FIP reclamé el pago de
diferencias a los contribuyentes argentinos quéavecalculando las retenciones a
efectuar al pagar regalias a personas juridicagrgatas sobre la base de célculo del
articulo 93 b) de la LIG. Estos reclamos y la réatde los contribuyentes afirmando
que las personas juridicas extranjeras no estatzdundas de la aplicacion de la aliculta
de retencion reducida, provocaron cierto numeritigeos judiciales que fueron
resueltos mayoritariamente a favor de la interprétasostenida por los
contribuyente®.

Finalmente, en un par de extrafios fallos que nteagpian en fondo de la cuestion ni
toman posicion sobre la posibilidad de que lasgrexs juridicas sean consideradas
“autor” o “derechohabiente” en el sentido legalClarte Suprema de Justicia de la
Nacion (CSJN) revoco una decision del tribunaletpusda instancia favorable al
contribuyente y confirmé otra favorable a la intetacion de la autoridad fiséal
Aunque luego no se conocieron nuevas decisionssglenda instancia sobre este
conflicto, parece probable que la decisién de [aNCSrovoque en el futuro inmediato
una uniformacion de la jurisprudencia en sentidorfable a la interpretacion del fisco.

23 A favor de la capacidad de las personas juridieas ger autores: Tribunal Fiscal de la Nacién (TFN)
autos: EMI Odeén, Sala D, 22.9.1982; EMI Ode6na$xl12.11.1984; EMI Odeon, Sala C, 31.8.1987;
Picapau S.R.L., Sala D, 19.4.1999; ASSA, Sala ®.Q0; Syscon & Cipher, Sala A, 29.3.2005; ASSA,
Sala A, 31.8.2005; Camara de Apelacion Federab &ohtencioso Administrativo (CAFCA), ASSA,
Sala V, 20.2.2007; Syscon & Cipher, Sala Ill, 704@. En contra de la capacidad de las personas
juridicas para ser autores: TFN, PSI Technolo@at B, 20.2.2007; SAP, Sala B, 8.4.2008; CAFCA:
Picapau S.R.L., Sala IV, 29.9.2000; ASSA, Sala2¥.3.2006.

24 CSJIN, ASSA, 22.2.2011; y ASSA, 30.8.2011. Anteriente, por decision del 20.9.2005, la CSJIN
habia rechazado por motivos de procedimiento wrseen el caso Picapau S.R.L., en el cual el
Procurador General habia opinado en contra desibdipdad de reconocer la calidad de autores a las
personas juridicas.
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7.4 Interpretacion de la AFIP sobre la fuente de la gaancia en casos de
regalias por licencias de uso

La peculiar interpretacion de la AFIP, reducieraaplicacion de la clausula favorable
a los autores extranjeros y la corriente jurispnac que pudiera derivar de los fallos
de la CSJN en los casos ASSA, podria perder inegréaso de que se afirmara la
doctrina que en un dictamen posterior a los fall$a CSJIN produjo la AFIP sobre la
“fuente” que debe asignarse a las regalias devasgaat licencias concedidas a usuario
de otros paises para el uso de software que hdygaducido en la Argentina.

En efecto, de acuerdo al Dictamen N° 13/12, dele@bril de 2012 las rentas
provenientes de la comercializacion mediante li@nhde usale un software
desarrollado en el paidebe considerarse como una ganancia de fuenteningeello
con independencia de que su instalacion se realicel exterior via Internet o a través
de un soport&®

Es obvio que por aplicacidon simétrica del princjpés regalias que se giren por un
contribuyente argentino a un titular de derechoauder aleman como pago por una
licencia de uso, deberan ser consideradas por édt®d “ganancia de fuente alemana”,
no alcanzadas por lo tanto por el Impuesto a lamG@as Argentino. Semejante
interpretacion haria ademas innecesaria la apfinatgl CDI, como no fuera para
confirmar el concepto de “fuente” arguido por stb argentino.

7.5 Articulado del tratado relacionado con derecho de @ator

La tasa efectiva de retencion en la fuente de istpueelas ganancias que venian
aplicando las empresas argentinas pagadoras deasggar derechos de autor a
titulares de propiedad intelectual domiciliadoseaxterior era del 12,25% (35% de
impuesto sobre una ganancia neta presunta del 83&ordgalia cobrada) por lo que no
interesaba a las partes afectadas preocuparsa gplidacion de las disposiciones del
CDI, que al respecto establecen:

12. 2. Sin embargo, tales regalias pueden somegeirsposicion en el Estado
Contratante en el cual se originan y de acuerdo ledegislacion de ese
Estado, pero la alicula no debera exceder el 15gento del importe bruto de
las regalias originadas:

a) por el uso o la concesion del uso de derechasutier sobre obras literarias,
artisticas o cientificas, si el beneficiario esaator o su derechohabiente.

Sin embargo, la posibilidad de la aplicacion de tasa efectiva del 31,5% (35% de
impuesto sobre una ganancia neta presunta del 8Q&ordgalia cobrada) ha reactivado
el interés de las empresas argentinas que expletachos de autor cuya propiedad
intelectual corresponde a empresas alemanas. @singtie una disminucion del
19,25% en el monto de la regalia efectivamentelgdectenga una influencia decisiva
sobre las ganancias del titular de la propiedaentual y en consecuencia sobre los

% AFIP — Boletin N° 190 — Mayo 2013, pag. 1097
http://www.afip.gov.ar/Institucional/boletinimpoisib/documentos/BI190MAYO2013. pdf
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precios finales a los que el licenciatario argenpnede ofrecer sublicencias para uso
del producto en el mercado local. Por tal motiventtb de un marco factico en el que
los derechos de propiedad intelectual se negostamacionalmente entre personas
juridicas, resulta de trascendente importancidagipartes en el TDI lleguen
prontamente a un acuerdo sobre la interpretacida ebepresion &l beneficiario es el
autor o su derechohabient€uando el Convenio se refiere al beneficiario efeale la
regalia cobrada por el contribuyente aleman.

7.6 Eficiencia y certeza en el trafico de regalias para mejor relacion
binacional futura

En la actualidad, esta en curso entre Alemaniagg@tina un “procedimiento
amistoso” del tipo previsto por el articulo 25 @&ll, mediante el cual las partes
consideran cuestiones referentes a la interpretgcaplicacion del tratado, incluyendo
las referidas a las regalias percibidas por pessjpmalicas titulares de propiedad
intelectual. La inflexibilidad de la posicion d&do argentino y la situacion
comprometida en la que el mismo quedaria en caapliar las nomenclaturas “autor”
y “derechohabiente” en forma diferente segun sarale un contribuyente local o un
beneficiario del exterior, no permiten augurar esuttado favorable al interés de los
titulares alemanes de derechos de autor que erataobras en Argentina: si la actual
posicién de la AFIP se mantiene, deberan pensadertir sus ganancias o aumentar
sus precios, volviéndose menos competitivos.

Probablemente, la solucion mas moderna y adecliadadzlo estandarizado por la
OECD, seria eliminar toda referencia casuistiG@raturaleza juridica de la persona
acreedora y solamente tener en cuenta lo quefiméssdel acuerdo para evitar tanto
doble tributacién como evasion fiscal importa:

* Que laretribucién pagada corresponda realmente aagalia por la
explotacion de un derecho de autor sobre obrasalquier género y no disfrace
otro tipo de ganancias.

* Que el receptor de la regalia sea el beneficideictigo del pago recibido y no
un mero agente de triangulacion, usado para paactit treaty Shopping

A esos fines, resultaria elogiable que las padegrran a una redaccién similar a la del
Convenio para evitar la doble imposicion vigenteeslos Paises Bajos y Argentina,
gue en lo pertinente establece:

ARTICULO 13 - 1. Las regalias procedentes de uadés€Contratante y
pagadas a un residente del otro Estado Contratpogden someterse a
imposicion en este otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalias pueden someteirsp@sicion en el Estado
Contratante del que procedan y conforme a la legisih de ese Estado, pero si
el perceptor de las regalias es el beneficiaric®¥®e, el impuesto asi exigido no
podra exceder. ...
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b) del 5 por ciento del importe bruto pagado poust o la concesion de uso de
un derecho de autor sobre cualquier obra literamatistica o cientifica ...

8 Colofdn

El intercambio de bienes inmateriales entre AlemgrArgentina no hara mas que
aumentar en el futuro inmediato y mediato. Lasnligas son y seguiran siendo el
instituto juridico que reglamentara ese intercamytijoie permitira que en la practica los
derechos de autor de los propietarios intelectuddesada uno de los paises encuentre
proteccion efectiva en el otro. Esto incluye uteatn@ento equitativo y apropiado del
trafico binacional de regalias, que no cause proglinjustificados a la competitividad
de ninguno de los dos paises en relacion al restosdsocios comerciales de los
mismos.

Los titulares de derechos de autor verian confaeti®n que Alemania y Argentina
solucionaran sus diferencias de interpretacionecsyde la aplicacion de los principios
fiscales y avanzaran hacia la firma de un Convpara evitar la doble imposicion mas
adecuado a los tiempos, que tenga especialmecigeata las necesidades del
comercio de bienes inmateriales dentro de la ptestapa de la Sociedad de la
Informacion.
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