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INTRODUCCION 

Antecedentes 

1. Este documento .trata algunos temas seleccionados relatives a! proteccion juridica de los 
esquemas de trnzado o topografias de los cir~uitos integrados. Se atiende principalmente las 
cuestiones relativas a! reconocimiento de los esquernas de trazado (topografias) de los 
circuitos integrados como objetos de protecci6n dentro de la propiedad intelectual, Ia forma 
juridica de esa protecci6n, y sus condiciones, contenido y alcance. 

2. Cad a tema incluye, cuando fuese aplicab!e, una referencia a las disposiciones contenidas 
en los instrumentos intemacionales relevantes, especificamente el Tratado sobre Ia Propiedad 
lntelectual respecto de los Circuitos Integrados (en adelante llamado "el Tratado IPIC"),1 y el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad lntelectual Relacionados con el 
Comercio (en adelante llamado "el AD PIC")? Ellos sintetizan Jo esencial de las obligaciones 
intemaciollJiles que, en un futuro cercano, tendran que cumplir los paises en desarrollo en esta 
materia. 

3. Para analizar esos temas se ha tornado como referencia, con base en Ia informacion 
disponible en Ia Oficina lntemacional de Ia OMPI, las disposiciones contenidas en las 
legislaciones de paises seleccionados, principalmente aquellos que desde hace a! gun tiempo 
han adoptado una normativa sui generis para Ia protecci6n de los esquema de trazado o 
topografias de circuitos integrados. Tambien se ha tornado en cuenta Ia Directiva del Consejo 
de las Comunidades Europeas (en adelante llamada "Ia Directiva de Ia Union Europea"),l que 
ha detenninado Ia orientaci6n y el contenido de Ia legislaci6n sobre Ia materia tanto en los 
Miernbros de Ia Union Europea como en otros paises europeos y del mundo. 

Necesidad de protecci6n de los esguemas de trazado de los circuitos integrados ~ 

4. Los circuitos integrados son circuitos electricos diminutos que realizan funciones 
· electr6nicas. Se han convertido en elementos indispensables en la construccion de aparatos, 

l 

Concluido en Washington D.C. el26 de mayo de 1989. Este Tratado alJ.II no ha entrada en 
vigor. 

Vease el Acuerdo par el que se establece !a Organizaci6n Mundial del Comercio, cuyo Anexo 
l C contiene el Acuerdo sabre los Aspectos de los Derechos de Propiedad lntelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC), tambien conocido como Acuerdo "TRIPS" (Ia sigla en 
ingles ). Este Acuerdo forma parte del Acta Final que incorpora los resultados de Ia Ronda de 
Uruguay de Negociaciones ComerciaJe.s Multilaterales, firmado en Marrakech, el IS de abril de 
1994. 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre Ia protecci6n legal de las topografias 
de productos semiconductores, del 16 de diciembre de !986 (87/54/EEC), Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas del27.1.87, No. L 24, p. 36. 

Un tratamiento mas detaflado de temas seleccionados relatives a Ia protecci6n legal de los 
esquemas de trazado de circuitos integrados puede encontrarse en los documentos de estudio de 
Ia serie lPlC/Sil a 7, febrero de !988, publicados por la OMP!. 
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equipos y productos electr6nicos modernos, en particular los ordenadores (computadoras), 
equipos industriales, instrumental cienlifico, instrumentos y controles de vehiculos de todo 
tipo, aparatos de telecomunicaci6n, y articulos de uso. diario, como equipos de television y de 
sonido, ccimaras de video, relojes, calculadoras, y tarjetas de cn!dito y de telefono, por citar 
algunos ejemplos. 

5. Las razones que justifiean Ia protecci6n legal de los esquemas de trazado de circuitos 
integrados son esencialmeote las mismas que sustentan Ia protecci6o de las invenciones, los 
disefios industriales y las obras literarias y artisticas. La persona (natural o iwidica) que crea 
un esquema de trazado invierte tiempo y dinero con el fm de.desarrollar un p;oducto que sea 
mejor que los existentes. Esa rnejora puede rnanifestarse, por ejemplo, en una reducci6n del 
tarnail.o del producto, mayor velocidad o liabilidad en las funciones, mayor resistencia a 
ternperaturas extrernas o. a choques rnecanicos, o reducci6n de los costos de producci6n. 

6. La. ausencia de una protecci6n adecuada de los esquemas de trazado contra la copia o el 
aprovecharnieoto comercial no autorizado puede desalentar los esfuerzos y las inversiones 
requeridos para su creaci6n, lo cual podria a su vez provocar una reducci6n en Ia velocidad de 
innovaci6n en este sector de !a industria. En vista del rol critico de los productos 
serniconductores en otros sectores industriales y de servicios, un menor desarrollo de nuevos 
circuitos integrados no solo podria provocar un menor progreso tecno16gico en los sectores 
que depend en de esos productos, sino ademas acarrear un retardo en cl desarrollo del sector 
terciario de Ia econornia, por ser cada vez mayor el numero de servicios que se ofrecen con 
apoyo en sistemas electr6nicos, telecomunicaciones, y otras estructuras que dependen de los 
circuitos integrados. s 

7. AI considerar Ia pmtecci6n de los esquemas de trazado de circuitos integrados, debe 
considerarse no s6lo los actos de copia del esquema de trazado y Ia manufactura.de circuitos 
integrados utilizando el esquema copiado, sino tam bien los actos de distribuci6n interna o 
internacional de copias de esquemas de trazado, de circuitos integrados que incorporan estas 
copias, y de productos electr6nicos que contengan estos circuitos integrados. Este aspecto de 
Ia protecci6n es irnportante, ya que cl acto de copia o de fabricacion no autorizados muchas 
veces se realiza en uo pais distinto del pais en que se hace Ia distribuci6n> Si tal distribution 
no pudiera controlarse, Ia protecci6n contra Ia copia no autorizada carecerla de efectividad, 
pues en un pais en que los esquemas de trazado no estuvieran protegidos ellos podrlan ser 
copiados para fabricar circuitos integrados, o algim producto que los incorporara, y luego ser 
irnportados en paises eo los que el esquema d.e trazado este protegido. 

8. Por lo que respecta a los paises en desarrollo, puede constatarse que, con pocas 
excepciones, actualmenle aim no existe mayor actividad en Ia creacion de esquernas de 
trazado o en Ia manufactura de circuitos integrados. Sin embargo, Ia protecci6n en los paises 
en desarrollo de los esquemas de trazado producidos en otros paises, puede crear un incentivo 
para Ia transferencia de tecoologia a esos paises, a !raves de licencias o mediante cesi6n de 

5 En este senti do, R.J. Hart, Legally Protecting Semiconductos Chips in the UK, [ 1985] 9 EIPR 
258, 259; K.A. Ammer, The Semiconductor Chip Protection Act of 1984, Law & Policy in 
International Business, vol. 17, p. 395,397. 
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derechos.6 Tambien permitirla crear nuevas relaciones comerciales conducentes a una mejor 
distribuci6n de pmductos semiconductores y de los productos que los incorporan, asi como Ia 
prestaci6n de servicios especializados vinculados a ellos. La existencia de un regimen de 
protecci6n clara ofrece mayor seguridad juridica. Ello propicia Ia contrataci6n y Ia 
negociaci6n intemacional, Ia cooperaci6n entre empresas de distintos palses, tamaiios y 
sectores de actividad, y Ia transferencia de tecnologia y otros recursos entre elias. 

9. Finalmente, el contexto actual de las relaciones comerciales intemacionales, y los 
compromisos asumidos por los palses en materia de propiedad intelectual hacen ineludible 
ofrecer una protecci6n legal a los esquemas de trazado de circuitos inte~ados. En P.articular, 
el ADPIC (Articulo 35) establece una obligaci6n general de proteger los esquemas d.e trazado 
(topografias) de circuitos integrados en los tenninos de las disposiciones de sustancia del 
Tratildo IPIC y de las clisposiciones complementarias C'Ontenidas en el mismo ADPIC 
Articulos 35 a 38.7 Los paises en desarrollo pueden, silo desean, diferir el cumplimiento de 
esos compromises basta el aiio 2000, acogiendose a los plazas transitorios previstos para ellos 
en el AD PIC. Sin embargo, La cercania de esa fecha bace aconsejable comenzar las 
actividades de estudio y de definicion de criterios para concretar dentro del plazo referido un 
marco de protetci6n legal adecuado para ese objeto de protecci6n. 

OBJETO DE PROTECCI6N 

Aspectos tecnicos de los circuitos integrados ' 

I 0 . .. S:~t!,en_d,7 p~:,_circuito ietegra~o un -~i~P,.o~itivg ~!l ~! ,q~e cier:tos cq,mpooente,s C<?n 
funcuines electncas, tiiles como tranststores y reststenctas, estan montados en un sustrato 
comtin, norm11lmente una microplaqueta hecha de silicona pura. Esos componentes estan 
conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar el movimiento de los 
electrones, es decir de Ia corriente electrica. Los circuitos integrados, al-controlada corriente 
en sus circuitos, pueden rectificar, amplificar, bacer oscilar o conmutar esa corriente. Los 
circuitos integrados funcionan como memorias de datos o como microprocesadores que 

6 

l 

g 

En senti do contrario, C. Correa, Protecci6n legal de los disefios de circuitos imegrados: el 
Tratado de Ia OMPI y el Acuerdo TRIPS, Aetas de Derecho Industrial, Marcel Pons, Madrid, 
1996,t.XVI, 1994-1995,p.l71, 187. 

El ADPIC Articulo 35 dice: 

"Los Miembros convienen en otorgar protecci6n a los esquemas de rrazado (topografias) 
de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de 
confonnidad con los artlculos 2 a 7 (salvo el plirrafo 3 del articulo 6), el articulo 12 y el 
parrafo 3 del articulo 16 del Tratado sobre Ia Propiedad lntelectual respecto de los 
Circuiros lntegrados yen atenerse ademas a las disposiciones siguientes." 

Un resumen de los aspectos tecnicos de Ia creaci6n y producci6n de esquemas de trazado y de 
circuitos integrados se encuentra en A. Christie, Integrated Circuits and their Contents: 
International Protection, Sweet & Maxwell, 1995, p. 10 y ss. y p.263 y ss. (Apendice A); yen 
R.J. Hart, op. cil, p. 258, 259; Las abreviaturas de los tenninos tecnicos usados en este 
documento se resumen en el Anexo l. 
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realizan catcuros corl.esos datos. Esas funciones se basan en un;sis_tema en el.que cortar Ia 
oorriente electrica:si'gnifica "0" y conectarla "I" en Ia eseiil~binariit 

II . En Ia fabricaci6n de los circuitos integrados se utiliza normalrnente material 
semiconductor, principalmente Ia silicona, por Jo cual los circuitos integrados tambien reciben 
el nombrede "productos semiconductores". Los circuitos integrados estan compuestos 
general mente de una pieza de material semiconductor que incorpora elementos electr6nicos en 
cierto orden, con arreglo a las funciones electr6nicas que deba realizar. En Ia manufactura de 
los circuitos integrados pueden utitizarse procedimientos fotoquimicos (que causan reacciones 
qulmicas en el material semiconductor por el paso de Ia luz a traves de "mascaras"), o 
tecnologia de haces e!ectr6nicos. 

I 2. ~ mimufac~a .~~ los ~ir.cui1tps ,in~egrado,si qpe tjpjcament! ~e reali¥'m.~iante~~n)a 
producci6n1automati.Za'da,en masa, requiere.un plan paia d'e.1eiin1nar el orden y, disposici6n de 
los di:versosoefementos·del circuito. La preparaci6n de ese plan implica una labor intelectual 
considerable, generalrnente realizada por equipos de expertos con ayuda de ordenadores que 
almacenan ciertos elementos estandarizados para facilitar el disefio del circuito. 

13. Es.importante destacar que un esquema de trazado de circuito integrado tiene que 
satisfacer ciertos requisites que dependen de las funciones del circuito. Por ejemplo, para 
amplificar Ia corrienle diez veces, se deben curnplir ciertos requisites en cuanto a Ia 
combinaci6n de componentes tales como diodos, transistores, resistencias y condensadores. 
Por lo tanto, ·las opciones para·disefiar Ia estructura de un esquema de trazado son limitadas en 
el S~I]tido de que dicha estructura tiene que satisfacer ciertos.r~uisitos·indispensables para 
queserealice.1a'funci'6rl'esp,erada del circuito integrado que:incorpora ese e~quema de 
trazado. 

Semiconductores y otros circuitos lnlegrados 

15. Los circuitos integrados constan de componentes electricos, por ~emplo, diodos, 
transistores, resistencias, etc. montados en un sustrato com lin constituido por un trozo de 
silicona pura. Los materiales utilizados para fabricar los circuitos integrados comprenden en 
general material meta!ico, material semiconductor y material aislante. El material metalico se 
utiliza para partes tales como las patillas mediante las cuales se conecta cada componente. El 
material semiconductor se emplea para el cuerpo principal del circuilo integrado. El material 
aislante se utiliza para las capas o partes aislantes de los semiconductores. 
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16. Como Ia calidad del material semiconductor es un factor importante para mantener Ia 
gran movilidad de los electrones, se han desarrollado distintos tipos de materiales. Los 
materiales tipicos usados para Ia capa de sustrato son Ia silicona (Si) y el germanio (Ge). 
Tam bien se utilizan compuestos como el arseniuro de galio (GaAs), el fosfuro de galio (GaP) 
y el antimoniuro de indio (lnSb ). 

17. Algunos componentes de los circuitos integrados estan hechos con otros materiales 
como material sensible a Ia Iuz y material sensible a Ia radiaci6n electromagnetica A Ia larga, 
estos materiales pueden ser incapaces de salvar Ia barrera tecnologica que resulta de los 
limites en Ia velocidad de movimiento de los electrones. Es posible que las futuras 
generaciones de circuitos integrados recurran a tecnologias completarnente nuevas, entre las 
cuales se anuncian las "biomicroplaquetas" y el usa de material superconductor. La idea de 
las biomicroplaquetas, por ejemplo, nace de Ia 'tentativa de reproducir celulas del sistema 
nervioso que puedan transmitir impulsos electricos a velocidades sumamente elevadas. 

Circuitos integrados finales e intermedios 

18. Lo_s compradores de circuitos integrados sue! en prefe.rir esquemas de trazado 
especialmente adaptados a sus productos a fin de aumentar el valor de los mismos. Asi, los 
circuitos integrados de aplicaci6n especifica (en adelante llamados "ASIC"), que incluyen los 
circuitos integrados "persortalizados" o "semipersonalizados" para adecuarse a las 
necesidades de cada cliente, se fabrican de acuerdo con las especificaciones defmidas por los 
I. 9 c 1entes. 

19. Algunos ASIC se fabrican mediante un proceso en el cuallas capas superiores del 
circuito integrado, que atienden los requisitos especificos del cliente ( es decir, las capas 
personalizadas), se juntan con las capas de base, que a menudo se taman de "bibliotecas" de 
elementos (en ingles "cell libraries''), es decir una colecci6n de componentes de esquemas de 
trazado preexistentes con funciones normalizadas. Estos ASIC se designan como circuitos 
integrados semipersonalizados. Este tipo de procedimiento de manufactura es eficiente 
porque el uso de circuitos integrados intermedios no solo asegura el cwnplimiento de los 
requisitos del cliente, sino tarnbien perrnite ahorrar tiempo y costa en ra creaci6n del esquema 
de trazado. 

20. En Ia que respecta a los distintos tipos de circuitos integrados intermedios, tiende a 
aumentar Ia demanda por dispositivos Jogicos prograrnables (PLD), matrices de compuerta 
(circuitos integrados manufacturados mediante Ia combinacion de compuertas 
predeterminadas dotadas de logica basica) y elementos normalizados ( c;omponentes diseiiados 
por computadora que conservan informacion normalizada en esquemas de circuito tipicos). 

Eject as de los nuevos avances y procedimientos tecnicos 

21. Desde Ia creacion de la memoria dinamica de acceso aleatoric (DRAM) de l K a 
principios de 1970, las industrias del semiconductor se han dedicado constantemente a! 

9 R. M. Stern, Semiconductor Chip Protection, Law & Business, Inc., Harcourt Brace 
Jovanovich, Inc., Nueva Yorky Washington, D.C. (1986), p. 7. 
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desarrollo de dispositivos de densidad mas elevada. La miniaturizaci6n de los circuitos 
integrados se logra disminuyendo el ancho de las lineas de los circuitos mientras se mantiene 
un alto grado de "resoluci6n'', es decir de claridad de Ia configuraci6n del diseiio. 

22. Los procedimientos de fabricaci6n de los circuitos integrados pueden dividirse en dos 
categorias principales. Uno es un procedimiento fotoquimico en el que Ia configuraci6n del 
circuito se imprime sabre Ia capa fotorresistente de una placa mediante Ia luz que pasa a traves 
de una mascara unida a Ia placa. Luego, Ia configuraci6n en Ia capa fotorresistente se 
transfiere a Ia placa mediante tecnicas de grabado. El otro metoda utiliza un aparato llamado 
"escalonador" (en ingles "stepper"), que dirige rayos ultravioleta contra Ia placa; estos rayos 
pasan a traves de una m:isca.ra de gran escala y de un lente de reducci6n, lo que crea sobre Ia 
placa una configuraci6n reducida de Ia mascara. 

23. Mas recientemente, algunos esfuerzos de desarrollo se han centrado en mejorar ellente 
y en el uso de ondas de radiaci6n que podrian reemplazar a Ia luz en este procedimiento. ·En 
particular, los rayos X de longitud de onda sumamente coria (0,1-Snm) parecen ofrecer 
ventajas desde el punto de vista de Ia mini;lturizaci6n y del mantenimiento de un alto grado de 
resoluci6n. ' 

24. En lo que resp.ecta a los avances en Ia tecnologia del diseiio del esquema de trazado, el 
disefio asistido por computadora (Hamada "CAD") ya ha reemplazado algunas partes de Ia 
labor de planear y diseiiar el esquema. El incremento en Ia demanda de ASIC y la escasez de 
diseiiadores de esquemas tendeni a provo car un aumento en Ia introducci6n de tecnicas 
adicionales de CAD. Esta tendencia parece advertirse en particular en el trabajo de diseiiar Ia 
l6gica. Por ejemplo, Ia estaci6n de trabajo de ingenierla (llarnado "EWS") es un sistema de 
CAD que comprende un mi.niordenador, dispositivos de visualizaci6n gnliica y programas 
para diseiiar ASIC, que ayuda a los ingenieros en el diseiio de Ia 16gica en Ja etapa prelirninar 
del diseiio de los esquemas de circuitos integrados. 

Definicion del objeto de protecci6n 

25. Respecto de los circuitos integrados es pertinente distinguir entre dos objetos que estan 
intimamente vinculados: de una parte, el esquema de trazado o topografia, y de otra parte, el 
circuito integrado, producto semiconductor o microplaqueta. 

26. La mayoria de las !eyes nacionales, asi como el Tratado !PIC, contienen definiciones 
separadas para cada uno de esos conceptos. Sin embargo. lo que generalmente se considera 
como objgo de Ia protecci6n es lo que los jns!rurnentos intemacionales denominan el 
"esquema de trazado" o "topo~a" del circuito integrado. 

Esquema de trazado o topografia 4) 

27. El esquema de trazado o topografia es el diseiio o g/an de los elementos que componen 
un circuito integradu....EI diseiio o concepciOn de un esquema de trazado irnplica definir las 
funciones electr6nicas que se desea realizar, elaborar las f6rmulas 16gicas de esas funciones, y 
plasmarlas en un circuito electr6nico que se incorpora en un circuito integrado o producto 
semiconductor. Es en el esquema de trazado o topografia donde se concentra Ia creaci6n o 
prestaci6n intelectual que se desea proteger. 

33 9 
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28. Actualmente no existe una tenninologia uniforme a nivel de las !eyes nacionales para 
referirse a ese objeto de protecci6n. En diferentes textos legislativos pueden encontrase, por 
ejemplo, las siguientes expresiones que correspondeD al termino "esquema de trazado" 
[traducciones no oficiales]: 

- "media de enmascararniento" (en ingles "mask work") en Ia ley de los Estados 
Unidos de America; 

- "trazado de circuito" (en ingles "circuit layout'') en las !eyes de Australia y de Jap6n; 

- "topografia" en Ia Directiva de 'Ia Union Europea, en las !eyes de los paises 
vinculados a esa Directiva, yen las de Canada, Suiza y Sudafrica, entre otros. 

29. La ley de Estados Unidos de America (Articulo 901 .a)2)) define "media de 
enmascaramiento" ("mask work") como una serie de imagenes relacionadas, cualquiera sea su 
modo de fijacion o codificaci6n, que contenga o represente el diseiio tridimensional 
predeterminado del material metalico, aislante o semiconductor presente o suprimido en las 
capas de una microplaqueta semiconductora, en Ia cual esas imagenes estan vinculadas entre 
si por tener cada una el disefio de Ia superficie de una forma de Ia microplaqueta 
semiconductora. 

30. La ley de Japon (Articulo 2.2)) define el "trazado de circuito" (en ingles "circuit 
layout") como un lra7..ado de elementos de circuito y de enlaces conductores que aseguran Ia 
interconexion de esos elementos en un circuito integrado semiconductor. 

31. La Jegislacion del Reina Unido (Articulo 2.1 )) define ]a "topografia" como el diseiio de 
una configuraci6n fijada o destinada a ser fijada en una capa de un producto semiconductor, o 
en una capa de material durante Ia fabricaci6n de un producto semiconductor; o el diseiio de 
Ia disposici6n de las configuraciones fijadas o destinadas a ser fijadas en las capas de un 
producto semiconductor en relaci6n entre eUas. La ley de Canada (Articulo 2.1) contiene una 
definicion similar, al referirse al diseiio de Ia disposici6n de las interconexiones o de los 
elementos de un circuito integrado. 

32. La ley de Alemania (Articulo 1.1)) defme a las "topografias" como estructuras 
tridimensionales de productos semiconductores microelectronicos. La misma defmici6n se 
encuentra en Ia ley de Austria (Articulo 1(1)). 

33. La Directiva de .Ia Union Europea (Articulo J.l)b)) define Ia "topografia" de un 
producto semiconductor como una serie de imagenes interconectadas, sea cual fuere Ia manera 
en que esten fijadas o codificadas, que represenlan el diserio tridimensional de las capas que 
componen el producto semiconductor, en la cual cada imagen tenga el diseiio o parte del 
diseiio de una de las superficies del producto semiconductor, en cualquiera de sus fases de 
fabricacion. La misma defmicion se encuentra en las !eyes de otros pafses de Ia Union 
Europea, por ejemplo, Espaiia (Articulo 1.2), Italia (Articulo 1.2), Pafses Bajos (Articulo l.b)) 
y Portugal (Articulo 2.2). 
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34. Una comparaci6n de las defmiciones precedentes muestra que Ia Directiva europea 
contiene una version simplificada de Ia definicion de Ia ley de los Estados Unidos de America, 
ya que una y otra utilizan Ia expresi6n "serie de imagenes interconectadas, sea cual fuere Ia 
manera en que esten fijadas o codificadas", mientras que Ia ley de Japan define (segim Ia 
traducci6n al ingles) el termino ''trazado" utilizando Ia misma expresi6n. Las !eyes de los 
pafses de Ia Union Europea siguen Ia Directiva usando el termino "topografta", aunque no 
siempre siguen exactainente Ia definici6n: Ia norma del Reina Unido define Ia topografia 
como un "diseilo" (en ingles "design") constituido por una "configuraci6n" (en ingles 
"pattern"); y Ia ley de Alemania usa Ia ex presion "estructura" (en aleman "Struktur"). 

35. A pesar de Ia diversidad en La terminologia empleada para referirse a! objeto de 
protecci6n, practicarnente no existen diferencias sustantivas entre eL significado de "esquema 
de trazado", ''trazado de circuito" y "topografia". No obstante, puede sefullarse una pequeila 
diferencia entre esos terminos y el tennino "medias de enmascaramiento" ("mask work"). 
Mientras que los terminos mencionados primero no aluden a Ia tecnologia utilizada para Ia 
manufacture de los circuitos integrados, el termino "medias de enmascaramiento" esta 
referido especlficamente a una de las tecnologlas aplicadas para Ia fabricaci6n de circuitos 
integrados, concretamente Ia utilizaci6n de "mascaras". Las mascaras son placas de crista) 
con diseilos predeterminados que, en Ia manufactura de cada esquema de un circuito integrado 
permiten el paso de Ia luz, lo cual causa reacciones fotoquimicas sabre el material 
semiconductor. 

36. El Tratado IPIC (Articulo l.ii)) consigna una defmici6n de "esquema de trazado 
(topografta)" en los siguientes terminos: 

"se entendera por "esquema de trazado (topografta)" Ia disposici6n tridimensional, 
expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un 
elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o 
dicha disposici6n tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser 
fabricado." 

37. AWlque Ia definicion del termino "esquema de trazado" contenida en el Tratado fPIC se 
expresa de modo diferente de las definiciones correspondientes de los otros textos 
legislativos, todas elias parecen compatibles. En el presente documento se utilizan 
indistintamente las expresiones "esquema de trazado" o "topografta", por ser los terminos 
empleados en los instrurnentos intemacionales relevantes, a saber, e) Tr:atado !PIC y el 
ADPIC. 

Circuito integrado .[ ) 

3&. El circuito integrado es unproducto e/ectr6nico que se fabrica a partir del esquema de 
trazado (topografla), qut( es el diseilo o plan para Ia construe~:i6n del circuito. En muchas de 
las leyes sui generis sobre Ia' materia, el circuito integrado se llama "producto semiconductor" 
o "microplaqueta semiconductora", por referencia a su funcionamiento respecto del tlujo de Ia 
electricidad en su interior. Sin embargo, a diferencia de La defmici6n de esquema de trazado o 
topografia que se encueritra generalmente en todas las )eyes referidas, algunas de estas no 
contienen una definicion de circuito integrado ni de producto semiconductor. A titulo 

341 
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ilustrati vo puede citarse las siguientes defmiciones de circuito integrado o producto 
semiconductor, encontradas en las !eyes consultadas. 

39. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 90l(a){l)) define "microplaqueta 
semiconductora" (en ingles "semiconductor chip product") como Ia forma final o intermedia 
de un producto que tiene dos o mas capas de material metlilico, aislante o semiconductor 
depositado o colocado en una pieza de material semiconductor, o labrado o de otro modo 
suprimido de ella, conforme a un diseilo predeterminado, y destinado a desempeiiar funciones 
de circuito electr6nico. 

40. La ley de Jap6n (Articulo 2.1)) de define "circuito integrado semiconductor'' (en ingles 
"semiconductor integrated circuit") como un producto con transistores u otros elementos de 
circuito inseparablementc fonnados en un material semiconductor o aislante, y diseilado par 
realizar funciones de circuito electr6nico. 

41. Lalegislaci6n del Reina Unido (Articulo 2(1)) define al "producto semiconductor'' 
como un articulo cuya finalidad, o una de cuyas finalidades, es realizar una funci6n 
electr6nica, y que consiste de dos o mas capas de las cuales a! menos una esta compuesta de 
material semiconductor, en las cuales esta fijado. un diseiio correspondiente a dicha funci.6n. 

42. La Directiva de Ia Union Europea (Articulo l.l)a)) define al "producto semiconductor" 
como Ia forma fmal o intermedia de cualquier producto que cohsista en un cuerpo de material 
que incluya una capa de material semiconductor, que tenga una o mas capas suplernentarias de 
material conductor, aislante o semiconductor dispuestas conforme a un disefio tridimensional 
predeterrninado, destinado a desempefiar una funci6n electr6nica, exclusivamente o junto con 
otras funciones. La misma definicion se encuentra en otras !eyes de pafses de Ia Union 
Europea, por ejemplo, Espaiia (Articulo 1.1 ), Italia (Articulo 1.1 ), Palses Bajos (Articulo l.a)) 
y Portugal (Articulo 2.1). 

43. Una comparaci6n de las definiciones precedentes muestra que elias tienen en com6n Ia 
referencia a los materiales de los cuales esta constituido el producto semiconductor, a Ia 
organizaci6n o estructura de sus elementos conforrne a un disciio o plan ( el esquema de 
trazado o topografia), y aJ destino del producto que se resume en Ia realizaci6n de una funci6n 
electr6nica determinada. No obstante algunas diferencias de expresi6n, esas defmiciones 
traducen el mismo concepto. 

44. El Tratado !PIC (Articulo l.i)) consigna una definicion de "circuito integrado" eo los 
siguientes terminos: 

"se entendeni por "circuito intcgrado" un producto, en su forma final o en una forma 
intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento 
activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de Ia 
superficie de una pieza de material y que este destinado a realizar una funci6n 
electr6nica". 



·' 

OMPI/DI/CTG/97/3 
pagina 13 

· ~'MEN DE PROTECCION SUI GENERIS 

Relevancia de los regimenes aplicables a otros objetos de protecci6n 

45. De conforrnidad con el Convenio que establece Ia Organizaci6n Mundial de Ia 
Propiedad lntelectual (en adelante llamado "el Convenio OMPf') (Articulo 2.viii)),10 Ia 
propiedad intelectual incluye los derechos relatives a: 

las obras literarias, artisticas y cientificas, 

las interpretaciones de los artistas interpretes y ejecutantes, 

los fonogramas y las emisiones de radiodifusi6n, 

las invenciones, 

los descubrimientos cientificos, 
I 

los disefios industriales, 

las marcas de productos y de servicio, 

los nombres comerciales, 

Ia protecci6n contra Ia competencia desleal, 

y todos los demas derechos relativos a Ia actividad intelectual en los campos industrial, 
cientifico, literario y artistico. 

46. Una primera pregw1ta a plantear respecto deJa protecci6n de los esquemas de trazado de 
circuitos integrados es si tal protecci6n puede enmarcarse dentro de alguna de las categorias 
especificas mencionadas en el Articulo 2. viii) del Convenio OMPI, o si sc: debe buscar su 
protecci6n entre los derechos residuales mencionados al fmal de esa disposici6n, es decir 
como uno de los "demas derechos" relatives a Ia actividad intelectual en los campos 
industrial, cientifico, literario y artistico. Cabe examinar, en particular, si el esquema de 
trazado de un circuito integrado puede considerase una obra literaria o artlstica, una 
invenci6n, o un diseiio industrial, a fin de apreciar Ia pertinencia de asimilarlo a alguno de 
ellos para efectos de su protecci6n legal. 

Derecho de aucor 

47. AI examinar si el esquema de trazado de un circuito integrado es una obra literaria o 
artistica, debe tenerse en cuenta el Convenio de Bema para Ia Protecci6n de las Obras 

10 Conc;luido en Estocolmo, 1967. 

\3 ( f?~ - ' --
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Literarias y Artisticas (en adelantc Uamado "el Convenio de Bema").11 El Convenio de Bema 
Articulo 2.1) conticne una lista ilustrativa, no exhaustiva, de lo que constituyc una "obra" 
literaria o artlstica para los efectos de su protecci6n. Constituyen obras "todas las 
producciones en el campo literario, cientifico y artJstico, cualquiera que sea el modo o forma 
de expresi6n". Se mencionan, entre otras, los Iibras, foUetos y otros escritos; las 
composiciones musicales con o sin tetra; las obras cinematogr.ificas, a las cuales se asimilan 
las obras expresadas por procedimiento anatogo a Ia cinernatografia; las obras de dibujo, 
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia; las obras fotograiicas a las cuales se 
asimilan las expresadas por procedimiento anatogo a Ia fotografia; las obras de artes 
aplicadas; las ilustraciones, rnapas, pianos, croquis y obras plasticas relativas a Ia geografia, a 
Ia topografia, a Ia arquitectura o a las ciencias. 

48. Aunque el Convenio de Bema mencione entre los ejernplos las "obras plasticas relativas 
a Ia geografia, a Ia topografia, a Ia arquitectura o a las ciencias", no debe suponerse por eUo 
una asirnilaci6n de las "topografias" de los cireuitos integrados a las obras protegibles por el 
derecho de autor. La disposition del Convenio de Bema no se refiere propiamente a Ia 
topografia como objeto de protecci6n, sino a una representacion de ella mediante una 
ilustraci6n, mapa, plano, croquis u otra obra plastica relativa a Ia topografla. La topografia 
misma es algo preexistente a Ia obra hurnana que Ia representa; Ia obra protegida conforrne a! 
Convenio de Berna se limita a esa representaci6n. 

49. T oda vez que Ia lista de obras contenida en el del Convenio de Bema (Articulo 2.1 )) no 
es exhaustiva, subsiste Ia cuesti6n de si un esquema de trazado de un cireuito integrado puede 
ser considerado como una producci6n en el campo literario, cientifico o artislico susceptible 
de protecci6n conforme a las reglas de ese instrumento. Un argumento a favor de tal enfoque 
podria ser que cl esquema de trazado es una creaci6n intelectual expresada en una forma 
especifica y que -a diferencia de una invenci6n que implica una regia tecnica- esa forma de 
ex presion caracteriza Ia creaci6n. Sin embargo, el esquema de trazado de un circuito 
integrado yjene deteonjnado oor consideraciones tt!cnicas y tiene un caracter puramente 
ulilitario. Por taoto, es improbable que un esquema de trazado pueda considerarse como una 
obra artistica que P.Ueda ~~gerse a) regimen del derecho de autor. u Sin embargo, las !eyes 
nacionales puedeo variar en cuanto a los criterios para definir el concepto de "obra" y para 
determinar el nivel "art!stico" necesario para gozar de protecci6n bajo ese regimen. 

50. Por otra parte, es necesario distinguir entre el esquema de trazado o topografia como tal, 
y las representaciones del mismo que pudieran prepararse para distintos fi.nes, por ejemplo 
para solicitar cl registro. Aunque el esquema o Ia topografia rnisma no pudiera considerarse 
una obra protegible por el derecho de autor, nada irnpediria que sus representaciones si 
puedan serlo. Tal seria el caso, por ejemplo, de las representaciones visuales del esquema de 
trazado mediante una mascara fotolitogr.ifica, un dibujo o una fotografia; o de las 

II 

u 

Concluido en 1886 y revisado posterionnente, Ia ultima vez en Paris, 1971 (Acta de Paris). 

RJ. Hart, op. cit, p. 261; K.A. Ammer, op. cit, p. 40 I y 408; T. Dreier, Development of the 
Protection of Semiconductor Integrated Circuits, {1988) 4 UC 427,43 I. 
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representaciooes escritas, por ejemplo las que presentan los datos de Ia 16gica del esquema o 
de los c6digos que Ia expresan.13 

51. Durante Ia preparaci6n del Tratado IPIC, se consider6la posibilidad de modificar el 
Convenio de Bema y las !eyes nacionales sobre el derecho de autor a fin de que abarquen a los 
esquemas de trazado entre Ia "obras" protegibles. El Gobiemo de Ia India hizo una propuesta 
en este sentido, en forma de un "Proyecto de Codicilio al Convenio de Bema para Ia 
protecci6n de los trazados de circuitos integrados".14 Esa propuesta fue presentada al Comite 
de Expertos de Ia OMPI sabre Ia propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados (en 
adelante Uamado "el Comite de Expertos"), Ia cual formul6 una dec)araci6n sobre eUa.1s El 
proyecto de Codicilio, destinado a proteger "las obras de contiguraci6n de circuitos integrados 
(semiconductores y otros medios)" mantenia el principia fundamental del Convenio de Bema 
(Aniculo 5.2)), conforme al cual el disfrute y el ejercicio de los derechos no podia estar sujeto 
a ninguna forrnalidad. El Codicilio reque.ria que los Estados protegiesen los esquemas de 
trazado sin regisrro. Un an3Jisis del Codicilio propuesto permiti6 constatar que su regimen no 
serfa compatible con Ia mayoria de las !eyes especificas existentes en ese momenta y 
actualmente sabre Ia protecci6n de los esquemas de trazado de circuitos integrados, todas las 
cuales exigen el 'registro como condici6n para obtener o para mantener Ia protecci6n despues 
de Ia comercializaci6n. 

52. AI examinar Ia cuesti6n del regimen de protecci6n mejor adaptado a Ia protecci6n de los 
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, se atribuy6 importancia a las 
ventajas que puede ofrecer un sistema de registro para ideotificar el objeto protegido y para 
facilitar Ia prueba de Ia auto ria de Ia creaci6n, adenuis de Ia fijaci6n de una fecha que permita 
computar con seguridad el plazo de duraci6n de Ia protecci6n. Esas ventajas quedarian 
descartadas en los sistemas basad as en los principios del derecho de autor. 

lnvencion o mode/a de uti/idad 

53. Se plantea Ia cuesti6n de si un esquema de trazado de un circuito integrado puede ser 
considerado como una soluci6o tl!cnica y, en consecuencia, ser tratado legalmente como una 
invenci6n o como un modelo de utilidad. Ello permitiria su protecci6n mediante Ia concesi6n 
de patentes de invenci6n, o mediante patentes o registros de modelo de utilidad. 

54. Puede definirse una invencion como una idea que permite en Ia pnictica Ia soluci6n de 
un problema tecnico especifico. Una invenci6n implica una enseiianza o informacion para 
solucionar un problema especifico usando las fuerzas de Ia naturaleza (materia y energia). 

55. · dose de un e uema de trazado de un circuito integrado, el rob s 
crear una red de circuitos electricos gue pue an cumplir determinadas funcjojl~ dentro de un 
ctrcuito inte~. El diseiio del esquema de trazado debe permitir que el circuito sea lo mas 
pequei'lo posible, pueda funcionar en circunstancias extremas y pueda ser fabricado con el 

l l A. Christie, op. cit p. 195 y ss. 

14 Vease el documento IPIC/CE/111/5, publicado porIa OMPI. 

15 Vease el documento IPIC/CEIIWII, pArrafo 145, publicado porIa OMPI. 
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maximo de fiabilidad y al minimo coste. Ese es un problema tecnico que puede encuad.rarse 
en el campo de Ia ingenieria electr6nica El problema puede plantearse en terminos de como 
obtener, con un mfnimo de material, un circuito integrado mas apto para resistir, sin ningtin 
efecto en sus funciones, cheques mec:inicos, vibraciones, presion y temperaturas extremas, y 
que Ia fabricacion sea segura y econ6rnica. Asi planteado el problema, su solucion podria 
considerarse como una invencion, con Ia consecuencia de que, en principia, podria protegerse 
mediante patentes. 

56. Sin embargo, para poder optar a una patente de invenci6n el invento debe cumplir con 
ciertas condiciones, en particular los requisites de oovedad y nivel inventive. La condicion de 
nivel invenJivo es el que generalmente nose cumple en Ia mayoria de los esquemas de trazado 
de circuitos integrados. TiRicamejlte, Wl esquema de trazado_nQ constituye un. resultado 
inesperado o soiprendente de una activi!iad inv.entiva sino, mils bien, el resultado de un 
tra63jo inii:nsivo, realizado por equipos·de expertos especializados y con Ia ayuda de equipo 
sofisticaao. Aun cuando el cfunulo de tal trabajo pueda ser considerable, no puede calificarse 
de inventi vo, con Ia consecuencia de que no podria concedersele una patente vaJida 16 

57. Otro requisite para Ia concesion de patentes es el caracter tecnico de Ia solucion que 
constituye Ia invenci6n, es decir que Ia solucion tecnica se sustenta en Ia utilizaci6n, 
aprovechamiento o transfoimaci6n de las fuerzas de Ia naturaleza (materia y energia).17 

Podria considerarse que esta caracterfstica no existe tratilndose del esquema de trazado de un 
circuito integrado. El esquema de trazado es el disefio o plan de uo circuito electr6nico. Su 
ejecucion en un circuito integrado perrnitira que este cumpla las funciones electr6nicas 
deseadas. Sin ernbl,U:go,. Ia soluciop. aportada por el esquema de trazado no,se. basa en. una 
utilizaci6n de las fuerzas de· Ia naturaleza, sino en el diseiio del circuito. Todos los circuitos 
integrados funcionan de Ia rnisma manera en cuanto se refiere a Ia utilizacion de materiales y 
de energia electrica El aporte intelectual del creador de un esquema de. trazado no estriba el 
Ia manipulaci6n tecnica de Ia naturaleza, sino en el simple disefio del circuito. 

58. La posibilidad de proteger los esquemas de trazado (topografias) mediante patentes se 
ha defcndido argurnentando que Ia idea innovadora (el esquema) puede estar incorporado en 
un medio fisico (el circuito integrado), con lo cual este producto (que incorpora una topografia 
novedosa y no obvia) constituye una soluci6n tecnica. El mismo argurnento se ha adelantado 
para propugoar el patentamiento de los programas de computaci6o.18 

59. Es importante distinguir, por un !ado, el esquema de trazado de un circuito integrado y, 
por otro !ado, el aspecto material del circuito integrado construido conforme a ese esquema de 

16 R.J. Hart, op. cit, p. 261; K.A. Ammer, op. cit, p. 400; T. Dreier, op. cit, p. 431. 

Son pertinentes, per cjemplo, las directrices de Ia Olicina Europea de Patentes para el examen 
de solicitudes de patentes, en lo que se refiere a Ia exclusion de Ia patentabilidad de los 
program as de computaci6n, presentaciones de informacion y metodos matematicos. V ease 
Guidelines for the E.ramination in the European Patent Office, EPO, Munich, 1985, capftulo 
IV, apartado 2.1 y ss. 
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trazado y del producto semiconductor que lo incorpora. Los materiales y los elementos de 
construcci6n de los circuitos integrados y de los respectivos productos semiconductores, as! 
como los procedimientos de fabricaci6n, control y verificaci6n de los mismos son productos y 
procedimientos susceptibles de ser patentados como invenciones, aun cuando el esquema de 
trazado como tal no fuese patentable. El hecho de que un esquema de trazado no sea 
considerado como una invenci6n, o que no cumpla las condiciones de patentabilidad, no 
significa que no puedan patentarse los productos y procedimientos usados o resultantes de Ia 
tecnologia de los serniconductores, tal como seria el caso en otros campos de Ia tecnica. 

60. Los mode los de uti/idad pueden considerarse un tipo de invenci6n, pues tambien 
constituyen una soluci6n a un problema tecnico deterrninado. Tratandose de un modelo de 
utili dad, Ia soluci6n tecnica radica en Ia forma, configuraci6n, material, construcci6n u otra 
caracteristica fisica del producto que perrnite que este cumpla una funci6n que antes no se 
conseguia, o que cumpla mejor alguna funci6n. 

61. En varios paises existe, ademas de Ia legislaci6n de patentes, una normativa especial 
para el patentamiento o el registro de los modelos de utilidad.19 La instituci6n puede adoptar 
diferentes caractefisticas y modalidades segun los paises de que se trate, as! como distintos 
nombres· -por ejemplo, "disenos funcionales" (Sudafrica), "pequenas patentes" ("petty 
patents", en Australia"), y "certificados de utilidad" (Francia). Por tanto, cabria preguntar si Ia 
ausencia de nivel inventivo en un circuito integrado que incorpora un esquema de trazado es 
un obstaculo para su protecci6n como modelo de utilidad. · 

62. Aun cuando en algunas de las !eyes sabre modelos de utilidad el requisito de nivel 
inventivo se concibe o expresa de una manera diferente a Ia prevista para las patentes de 
invenci6n, muchos sistemas de protecci6n de los modelos de utilidad preven el requisito de 
nivel inventivo. Por ejemplo, Ia ley de modelos de utilidad de Alemania exige que los 
modelos de utilidad comprendan un "acto inventivo", que es una exigencia de nivel inventivo 
aunque no se exprese de Ia misma manera que para las invenciones ordinarias; y Ia ley de 
disenos de Sudafrica requiere como condici6n de protecci6n de los diseiios funcionales que no 
sean "corrientes" (en ingles "commonplace") respecto de Ia tecnica conocida.20 

63. El desarrollo de las legislaciones nacionales relativas a Ia protecci6n de los esquemas de 
trazado o topografias de circuitos integrados no se ha orientado bacia el sistema de los 
modelos de utilidad, siendo evidente que aun los paises que protegen los modelos de utilidad 
han adoptado !eyes especiales para Ia protecci6n de los circuitos integrados. 

19 

lO 

Hay actualmente mas de 75 paises que tienen una nonnativa especial, paralela a Ia de las 
patentes ordinarias, sabre modelos de utilidad u otros objetos o tirulos para Ia protecci6n de 
creaciones tecnicas. 

Vease E. Hausser, U!iliry Models: The Experience ojlhe Federal Republic of Germany, 
Industrial Property, 19.87, p. 314,316. 
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Dise1ios industriales 

64. Aunque no existe una definicion intemacionalmente acordada del concepto de diseno 
industrial, las diversas Jegislaciones y Ia doctrina lo definen de manera generalmente 
concordante. El diseflo industrial puede definirse como el aspecto o apariencia de un 
producto utilitario. Bodenhausen menciona que ellos estan constituidos por los aspectos o 
elementos omamentales de un articulo utilitario, incluyendo sus caracteristicas 
bidimensionales o tridimensionales de forma y de superficie que constituyen Ia apariencia del 
articulo.21 

65. El diseiio industrial es una crcaci6n que responde simultfmeamente a criterios utilitarios 
y esteticos. Cada disefio industrial resulta de un compromise entre Jofuncional y lo bello,22 y 
esta dcstinado a aplicarse a un producto o articulo que tiene una funci6n utilitaria, es decir que 
debe servir para su fin funcional independientemente de Ia forma que se le de. Sin embargo, 
el diseiio toma en cuenta factores esteticos para hacer mas atracti vo el producto a los ojos del 
consumidor, lo cual suele ser un factor crucial del exito comercial del producto. 

66. La utilizaci6n del sistema de proteccion de los diseiios industriales no parece adecuado 
para proieger los esquemas de trazado de un circuitos intcgrados poe dos razones principales. 
En primer Iugar, es un principio reconocido por los sistemas de. protecci6n de los disefios 
industriales que un disciio solo puede reconocerse como taJ y protege~ si hay_ algl!n aspecto 
del misni.o que pueda considerarse arbitratio o gratuito, es decir, no "dictado o impuesto por Ia 
funci6n que debe cumplir el producto 11i por consideraciones de orden estrictamente tecnico. 
Si el aspecto, forma o configuraci6n del objeto estuviese dictado tinicamente por imperatives 
tecnicos necesarios para construir el objcto o para que este cumpla su funci6n utilitaria, queda 
excluido el arbitrio del diseiiador y no puede considerarse que hay una creaci6n original. La 
construcci6n y Ia forma de los esquemas de trazado o topografias de cir!:uitos integrados estcln 
determinados tinicamente porIa funci6n tecnica, sin ninguna intervenci6n de criterios 
esteticos. Ello los deja. fuera del ambito de proteccion como diseiios industrialesY 

67. En segundo Iugar, los disefios industriales estan dirigidos a! sentido estetico del ser 
humano y de ben ser perceptibles por el senti do de Ia vista durante su funcionamiento normal. 

ll 

ll 

l l 

G.H.C. Bodenhausen, Guia para Ia aplicacion del Convenio de Paris, BIRPI, Ginebra, 1969, 
p. 23. Respecto a Ia definicion del objeto protegido como disei\o industrial ( o dibujo o modelo 
industrial) vease el documento OMPI/DIJCTG/97 II , publicado por Ia OMPI. 

F. Perret, L 'Autonomie du Regime de Protection des Dessins et Modeles, Georg & Cie., 
l..ibrairie de I'Universite, Geneve, 1974, p. 13. 

En algunos sistemas, en particular los basados en el derecho anglosajon, esta distinci6n puede 
no scr tan clara, con Ia consecuencia de que aun los diseiios totalmente dictados porIa funcion 
tecnica sean protegidos como diseilos industriales. Par ejemplo, en el Reina Unido Ia 
legislaci6n especial de proteccion de las top<>grafias de semiconductores las define como un 
tipo de diseiio regulado par Ia ley de Derecho de Autor, Diseiios y Patentes de 1988, en cuanto 
no estuviera previsto par el regimen especial. 

fj 4 6 . 
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El.esquema de ttazado de un circuito iritegrado nohnauneilte,no es yisibfe: 4urante su 
funcionamiento y, aunque lo :ti)era, no tieiie nonnalmente un Rrop6sito estetico. 

Represion de fa competencia desleal 

68. La protecci6n contra los actos de competencia dt?Sleai deriva de principios generales del 
derecho sabre Ia prohibici6n y reparaci6n de los aetas illcitos extracontractuales. 
Actualmente hay un mimero creciente de paises que han adoptado una legislaci6n especial 
para ofrecer protecci6n contra Ia competencia desleal, como parte de su legislaci6n econ6mica 

. 114 y comerc1a. 

69. La amplitud de los principfos de Ia represi6n de Ia competencia desleal, que suponen Ia 
apreciaci6n y calificaci6n de actos considerados contrarios a los usos o pnlcticas honestos y 
leales en el comercio, pennitiria en ciertos casas obtener protecci6n contra actos de co pia 
abusiva de creaciones o de prestaciones ajenas, incluso cuando ello no estuvieran protegidos 
por titulos de propiedad intelectual Esta fonna de protecci6n, tanto si se basa en 
disposiciones legislativas especiales o en principios generales aplicados por los tribunales, se 
encuentra en principia disponible en todos los paises de Ia Union de Paris en virtud de Ia 
clausula general contenida en el Convenio de Paris Articulo JObis.2). 

70. En cierto nfunero de paises, el hecho de que una empresa obtenga provecho de los 
logros de un competidor mediante Ia simple copia es considerado por los tribunales como un 
acto de competencia desleal, designado tipicamente como "apropiaci6n indebida", 
"competencia parasitaria" o "imitaci6n servil". En este senti do realizar una copia no 
autorizada de un esquema de trazado de un circuito inlegrado podria calificarse como desleal 
si se llevara a cabo de modo que implique un enriquecimiento injusto o de una conducta 
parasitaria, que fuesen contrarios a las practicas comerciales honestas. Se entenderia que el 
uso libre no autorizado de un esquema de trazado implicaria un enriquecimiento injusto para 
los terceros, y un perjuicio para el creador del esquema de trazado quien se veria impedido de 
gozar de los frutos de su inversi6n. Un planteamiento similar podria aplicarse respecto de 
quien distribuye capias no autorizadas de esquemas de trazado o articulos que contengan 
circuitos integrados que incorporen tales capias. 

71. La ley sabre competencia desleal de Suiza de 1986, preve (Articulo 5) que incurre en un 
acto de competencia desleal quien, por medio de procedimientos tecnicos de reproducci6n y 
sin realizar un esfuerzo correspondienle al del creador del objeto, se apropia y explota los 
resultados del trabajo de otra persona que ya esiuviera listo para ponerse en el mercado.25 Una 
disposici6n similar se encuentra en Ia ley de competencia desleal de Espana de 199 I 
(Articulo 11.2), que tipifica como desleal el aprovecharniento indebido del esfuerzo ajeno. 
Sin embargo, Ia misma ley (Articulo 11.1 ), aclara que La imitaci6n de prestaciones e 
iniciativas ajenas es libre, salvo que esten amparadas por un derecho de exclusiva reconocido 

24 

2S 

V ease el estudio Proteccion contra Ia competencia des leal, OM PI, Ginebra, 1994 (publicaci6n 
No. 725(S)), cuyo Anexo contiene una lista no exhaustiva de legislacion sobre competencia 
desleal. · 

Sobre Ia operaci6n de este sistema, ver F. Probst, Proteclion of Jmegrated Circuits in 
Switzerland, [1988) 4 EIPR I 08. 

;,.., .. . ' ,, g ..:; f • ) 
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porIa ley. No obstante Jo anterior, tanto Espaii.a (eo 1988) como Suiza (en 1992) 
promulgaron !eyes espeeiales para proteger las topografias ( esquemas de trazado) de 
productos semiconductores. 

72. Una aplicaci6n generatizada del regimen de Ia competencia des!eal para proteger los 
esquemas de trazado de circuitos integrados seria contrario a! principio de numerus clausus o 
lista cerrada de objetos protegidos porIa propiedad intelectual. Conforme a ese principio solo 
quedan exc.eptuados del principio general de libertad de industria y de comercio los objetos 
protegidos por tftulos de propiedad intelectual emitidos o reconocidos por virtud de normas 
especiales. 26 Ello se reconoce explfcitameote, por ejemplo, en Ia dispilsici6o de Ia legislaci6n 
espanola de competencia desleal menciooada antes, asi como en las !eyes de competencia 
des leal de, por ejemplo, Colombia (Articulo I 4.1) y Peru (Articulo 4). En tal sentido, en 
ausencia de un derecho especillco de protecci6n, Ia copia de un esquema de trazado y Ia venta 
de circuitos integrados con esquemas de trazado copiados, o de productos que incorporen tales 
circuitos integrados, no se consideraria un acto de competencia desleal. Mas bien se 
~dcria..c.omo..el ejercicio regular de Ia libertad de industria y de comercio respecto de un 

, objeto o prestaci6n.no..recD~o entre los den;9hos previstos dcntro del numerus clausus de 
Ia propiedad intelectual. 

73. Una dificultad respecto ala aplicaci6n del regimen de Ia competencia desleal estriba en 
que Ia calificaci6n de una acto de competencia dcsleal debe hacerse caso por caso. Lo que 
constituye un acto de competencia desleal puede variar segun Ia autoridad que decida Ia 
cuesti6n, de modo que es dlficil determinar por anticipado que constituye un acto de 
competencia des leal. 27 En La mayoria de los paises que tienen un derecho sobre Ia 
competencia desleal, else ha desarrollado como un instrumento legal flexible para controlar 
los eventuales excesos de los competidores y otros operadores econ6micos al actuar dentro de 
un sistema de mercado competitivo. Lajurisprudencia ha permitido tipificar paulatinarnente 
los supuestos que deterrninan si determinados casos revisten las caracteristicas de un acto de 
competencia desleal. 

74. Otro problema que surgiria respecto de Ia protecci6n de los esquemas de trazado 
mediante el derecho de Ia competencia desleal seria determinar Ia duraci6n de Ia protecci6n. 
Los principios de Ia represi6n de Ia competencia des leal no esta sujetos a plaz.o: un acto sera 
rcprimible siempre que al tiempo de juzgarse sc considcre contrario a las pra~icas leales..)<'.­
honestas en el mercado res11ectivo. Una vez mas, esto dependeni del criterio de la autoridad 
competente. Esta situaci6n puede crear inseguridad juridica, pues los tcrceros interesados en 
copiar esquemas de trazado de circuitos integrados no podr:@!l saber en que momento Ia co pia 
dejara de conside.tarss: contraria_aJas_pr~.ticas...£Q!rul!f.iales hones \its. '2 

75. La posibilidad de copiar las creaciones o prestaciones inte1ectua1es, en particular las que 
tienen aplicaci6n tecnica, responde a un interes publico que necesita ser atendido. Es por ello 

16 

27 

A. Troller, citado por F. Perret, op. cit., p. 10. 

T. Dreier, Protection of Integrated Circuits: Layout Desigr1s, docuroento W!PO/IP/BJ/9217 de 
febrero de 1992, publicado por Ia OMPI, p. 4. 

T. Dreier, Development(. .. ), op cit., p. 432. 

."- ,• R , . 
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que todos los titulos de propiedad intelectual tienen un plazo de duraci6n maxima establecido 
legalmente, vencido el cual puede copiarse libremente lo que fue objeto de Ia protecci6n. En 
ausencia de una nonnativa clara, el competidor que quisiera adelantar una actividad industrial 
o comercial respecto de un esquema de trazado de circuito integrado se veria obligado a 
~~umir el riesgo de ~r.A~!!\!!lPJAA.o_por COillP.!<.te.'!c~sleal_~cluso si, e~~-Jlalses, Ia 
protecci6n conferida al mismo esquema por Ia legislaci6n especial yaliiibiera vencido. -·--- ... . - ----~-,____.____ -·-'------
Conveniencia de un sistema de protecci6n sui generis 

76. La protecci6n de los esquemas de trazado de circuitos integrados mediante los 
regimenes y sistemas de protecci6n tradicionales de !a propiedad intelectual presenta en cada 
caso deficiencias que en Ia pnictica haria dificil o inconveniente sti aplicaci6n. La protecci6n 
por derecho de autor resulta inaplicable en Ia medida en que el esquema de trazado no sea una 
obra literaria o artlstica. La protecd6n por patente de invenci6n o como modelo de utilidad 
requiere cumplir con los requisitos de nivel inventivo y de caracter tecnico que, tal como se 
entienden respecto de las invenciones, nonnalmente no se dan en un esquema de trazado de 
circuito integrado; y !a protecci6n como disefio industrial es inaplicable por cuanto el diseiio 
industrial s6lo protege lo arbitrario en Ia fotma de un producto, no lo determinado Unicamente 
por Ia funci6n tecnica. Finalmente, Ia protecci6n contra Ia competencia deslea!, aun cuando se 
encuentre siempre disponible en principio, es incierta respecto a las condiciones, el alcance y 
Ia duraci6n de Ia protecci6n, y podria en todo caso quedar excluida por el principio de 
numerus clausus comentado antes. 

77. Estas circunstancias han orientado a los paises bacia una protecci6n sui generis de los 
esquemas de trazado o topografias de los circuitos integrados. Actualmente unos 35 paises 
han adoptado legislaci6n especial sui generis para el efecto, y es probable que ese numero 
aumente confonne los Miembros de !a OMC vayan cump!iendo sus compromises sobre esta 
materia derivados del ADPIC. 

78. Sin perjuicio de lo anterior, cabe notar que el Tratado IPIC Articulo 4, ap!icab!e a los 
Miembros de Ia OMC por virtud de lo dispuesto en el ADPIC Articulo 35, estipula que las 
Partes Contratantes tendran libertad para cumplir sus obligaciones derivadas del Tratado rPlC 
mediante una ley especial sobre esquemas de trazado (topografias) o mediante su legislaci6n 
sobre derecho de autor, patentes de invenci6n, modelos de utilidad, diseiios industriales, 
competencia desleal o cualquier otra ley o combinaci6n de !eyes. En tal virtud, Ia normativa 
intemacional vigente no exige a los paises Ia adopci6n de una notmativa sui generis para 
atender Ia protecci6n de los esquemas de trazado (topografias), lo cual fue manifestado 
expresamente al discutirse el Articulo 4 del Tratado !PIC en !a conferencia diplomatica de 
Washington. 29 

79. La tendencia hacia Ia adopci6n genera!izada de !eyes sui generis para Ia protecci6n de 
los esquemas de trazado (topografias), se origina con !a primera ley nacional sobre Ia materia 

29 Vease las aetas de Ia conferencia de Washington en Records of the Diplomatic Conference for 
the Conclusion of a Treaty on the Protection of Intellectual Property in respect of Integrated 
Circuits, OMPI, Ginebra, 1992 (publicaci6n No. 344(E)), p. 266,267. 
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en los Estados Unidos de America en 1984.30 Esta ley sc caracteriz6 por introducir un regia 
de reciprocidad sustantiva estricta (Articulo 902(a)) como condici6n para pennitir a los 
extranjeros y personas no domiciliadas obtener una protecci6n para sus esquemas de trazado o 
topografias en ese pais. Esa exigencia no fue adoptada porIa Icy de Jap6n en 1985,31 pero Ia 
Directiva de Ia Comunidad Europea adoptada en J 986 estableci6 un procedimiento especial 
(Articulo 3 apartado 7) para el caso en que alglin Estado Miembro deseara otorgar protecci6n 
a las topografias de circuitos integrados de personas extranjeras a Ia Uni6n. Los palses 
europeos que promulgaron posteriormente legislaci6n nacional en curnplimiento de Ia 
Directiva europea generalmente preven un sistema de reciprocidad o de designaci6n de paises 
extranjeros cuyos nacionales o residentes podran obtenet Ia protecci6n. 32 

80. El impulso provocado por las disposiciones transitorias de Ia ley de los Estados Unidos 
de America (Articulo 914), que permitian acceder a Ia protecci6n en ese pais solo si se 
acreditaba haber promulgado una legislaci6n equivalente, o que tallegislaci6n se encontraba 
en preparaci6n, desencaden6 Ia adopci6n de una normativa sui generis similar por Jap6n, Ia 
Comunidad Europea y otros paises, especialmente aqueUos interesados en acceder a1 mercado 
de dicho pais. 33 Se ha considerado que es irreversible Ia tendencia actual de conferir 
protecci6n a los esquemas de trazado de circuitos integrados mediante un regimen sui 

. 34 genens. 

&I. Un enfoque sui generis en el establecimiento de un sistema para Ia protecci6n de los 
esquemas de trazado tienc Ia vcntaja de elirninar la inseguridad juridica respecto del objeto de 
protecci6n y La duraci6n, .~cance y limitaciones de dicha protecci6n, en especial los casos de 
uso no comercial, enseiianza e iovestigacion, ingeoieria inversa, infracci6n de buena fe y 

JO 

)I 

)2 

l) 

34 

Semiconductor Chip Protection Act or 1984 (Public Law 98-620). Esta ley constituyo una 
modificaci6n a Ia ley de Derechos de Autor, a Ia cual se le agreg6 un nuevo capitulo intitulado 
"Protection of Semiconductor Chip Products". Un criteria similar fue adoptado por el Reino 
Unido, donde el regimen sui generis constituye un desarrollo puntual de Ia ley de Derecho de 
Au tor, Diseiios y Patentes, cuyas disposiciones son aplicables a las topograflas de 
semiconductores en todo cuanto el regimen especial no disponga otra cosa (Articulo 3). 

I 

Ley sobre el Tra7..ado de Circuito de Circuitos Integados Semiconductores de 1985 (ley No. 43) 
[traducci6n no oficial]. Vease el comentario de Z. Kitagawa, Protection of the Circuit Layout 
of Semiconductor lmegrated Circuits in Japan, Industrial Property, septiembre 1986, p. 351. 

Cabe destacar que el Tratado !PIC (Articulo 5) y del ADPlC (Articulos 3 y 4) consagran los 
principios de trato nacional y de naci6n mas favorecida, cuya aplicaci6n obligatoria hara 
inoperante las disposiciones sabre reciprocidad contenidas en las !eyes nacionales. En este 
senti do, J. Massaguer y P. Soler, Las nor mas relativas a los esquemas de trazado 
(topografias)de los circuitos inregrados del Acuerdo sabre los ADP IC, en "Los Derechos de 
Propiedad Intelectual en Ia Organizaci6n Mundial del Comercio", lnstituto de Derecho y Etica 
Industrial (!DEl), CEFI, Madrid, 1997, vol.l, p. 315, 322; y C. Correa, Acuerdo TRiPs, 
Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 162, 

T. Dreier, Protection(. . .). op_ cit, p. 5; K.A. Ammer, op. cit., p. 405; C. Correa, Protecci6n 
legal(. . .). op. cit, p: 172. 

T. Dreier, Development(. . .), op. cit, p. 470. 

'35 0 



OMPI/Dl/CTG/9713 
pagina 23 

agotamiento de los derechos. Desde e! pun to de vista de los usuarios de circuitos integrados o 
de productos que los incorporen, el establecimiento de un sistema sui generis tiene Ia ventaja 
de definir claramente bajo que condiciones puede obtenerse Ia protecci6n, cuando expira esa 
protecci6n y que actos estan exentos de ella. Tal certeza juridica es de in teres especialmente 
para los creadores de esquemas de trazado, los fabricantes de circuitos integrados y las 
empresas que comercializan, importan o distribuyen articulos que contengan circultos 
integrados. 

TITULARIDAD DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO 

Princi pio general 

82. Teniendo en cuenta los conceptos basicos del derecho de Ia propiedad intelectual, el 
creador o los creadores del esquema de trazado de un circuito integrado o sus sucesores 
tienen, por el acto de Ia creaci6n, derecho a aspirar a Ia protecci6n. En caso que dos o mas 
personas hayan trabajado conjuntamente para crear un esquema de trazado, Ia cuesti6n de 
quien se ha de cdnsiderar como creadora depende genera!mente de Ia medida en que cada una 
de esas personas ha intervenido en Ia labor de crear el esquema de trazado, aunque en muchos 
casos pueden considerarse cocreadores y, por lo tanto, cotitulares del derecho a Ia protecci6n. 
Estos principios parecen baber sido adoptados en los textos legislativos vigentes relativos a 
los esquemas de trazado. A modo de ejemplo, pueden resumirse las disposiciones contenidas 
en las siguientes !eyes. 

83. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 903.a)) estipula que los derechos 
exclusivos respecto de un medio de enmascaramiento pertenecen al propietario del medio de 
enmascaramiento. Segli.n el Articulo 901.6), el propietario de un medio de enmascaramiento 
es Ia persona que lo ha creado o el representante legal de esa persona si esta ha fallecido o esta 
legalmente incapacitada. 

84. La ley de Japan (Articulo 3.1)) preve que el creador de un esquema de trazado o su 
sucesor puede obtener el registro de un derecho sobre un esquema de trazado de un circuito, y 
que si son dos o mas los creadores del esquema de trazado tienen que obtener conjuntamente 
el registro. 

85. La Directiva de Ia Union Europea (Articulo 3.1) establece que el derecho a Ia protecci6n 
corresponde a las personas que sean los creadores de las topografias. 

86. La ley de Alemania (Articulo 2.1 )) establece que el derecbo a Ia protecci6n de Ia 
topografia corresponde a Ia persona que Ia hubiera creado; cuando varias personas hubieran 
creado conjuntamente una topografia, el derecho Je correspondera a todos en comtln. 

87. La Ley de Francia (Articulo 622-3) estipula que el derecho al deposito del esquema de 
trazado pertenece a su creador, o al causahabiente de est e. 

88. La ley de Canada (Articulo 16.1) dispone que el creador de una topografla, o su 
causababiente, es qui en puede solicitar el registro de la topografia. 
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89. La ley del Reina Unido (Articulo 5) estipula que el derecho sobre Ia topografia de un 
semiconductor pertenece aJ diseiiador, sin peljuicio de las disposiciones aplicables en caso de 
una topografia creada en cumplimiento de un contrato. 

90. La ley de Suiza (Articulo 3) preve que el titular original de los derechos sabre una 
topografia es su productor, entendiendose como tal a Ia persona natural o jurldica que hubiese 
asumido el riesgo (economico) de desarrollar Ia topografia. 

Esauemas de trazado creados en ejecucion de un contrato 

91. El derecho a Ia protecci6n del esquema de trazado puede ser transferido por el creador a 
otra persona. A causa de Ia complejidad de los esquemas de trazado, su creaci6n es 
normalmente el resultado de aclividades de investigaci6n y desarrollo que requiereo una 
cuantia considerable de inversion y el empleo de expertos que trabajen en equipo. En tales 
circunstancias, el derecho a Ia protecci6n, de un esquema de trazado creado en ejecuci6n de un 
contrato de trabajo o de servicio pertenece normalmeote a! empleador, como coosecuencia de 
una transferencia contractual, o en virtud de Ia ley. 

92. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 903.b)) preve que ellitular de los 
derechos exclusivos SObre un medio de enmascararniento puede transferir esos derechos, u 
otorgar licencias sobre todos o algunos de esos derechos, mediante un instrurnento escrito. 
Con respecto a los esquemas de trazado creados por empleados, el Articulo 90 1.6) dispone 
que, en el caso de un media de enmascaramiento hecho en el marco del empleo de una 
persona, e] propietario del media de erunascaramiento sera el empleador o Ia parte a Ia que se 
transfieran los derechos del empleador conforme aJ Articulo 903{b). 

93. La ley del Jap6n (Articulo 21.1)) dispone que, en lo que respecta a! trazado de circuito 
creado en el curso del empleo por una persona contratada en el establecimiento de una 
persona juridica y otro empleador, Ia persona juridica o cualquier otro em picador de ese tipo 
se considera ser el creador del trazado de circuito, a menos que se disponga de otra manera en 
los contratos, reglamentos de trabajo u otros documentos que esten en vigor en el momento de 
Ia creaci6n. 

94. La Directiva de \a Union Europea (Articulo 3.2)) preve que los Estados miembros 
pueden disponer que: 

a) cuando se crea una topografia durante el empleo del creador, el derecho a Ia 
protecci6n correspondera aJ empleador del creador, a menos que las condiciones de empleo 
dispongan lo contrario; 

b) cuando se crea una topografia en virtud de un contrato distinto del contrato de 
empleo, el derecho a Ia protecci6n corresponden1 a Ia parte que encarg6 Ia topografia, a menos 
que el contrato disponga Ia contrario. 

95. La normaliva del Reina Unido (Articulo 5) preve Ia misma disposici6n que Ia Directiva 
europea. 
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96. La legislaci6n de Alemania (Articulo 2.2)) dispone que si la topografia ha sido creada en 
el marco de una relaci6n !aboral o por encargo, el derecho a Ia protecci6n de Ia topografia se 
a plica en favor del empleador o de Ia persona que ha encargado la·topografia, siempre que en 
el contrato no se disponga de otra manera. 

97. La ley de los Paises Bajos (Articulo 3.1} dispone que cuando un ernpleado ha sido 
contratado para crear topografias, el ernpleador, en ausencia de una disposici6n contractual en 
contrario, tiene derecho a Ia protecci6n, y que el empleado en tal caso tiene el derecho de ser 
mencionado en el deposito de Ia topografia. 

98. Disposiciones arullogas se encuentran en las !eyes de otros paises, entre ellos Australia 
(Articulo 16.2), Austria (Articulo 3.2), Canada (Articulo 2.4), Espaiia (Articulo 3.2), e 
Italia (Articulo 3.2). 

99. El Tratado !PIC no contiene normas para definir o adjudicar el derecho a Ia protecci6n 
de un esquema de trazado de circuito integrado. Sirnplemente remite a Ia legislaci6n intema 
de las Partes Contratantes. AI efecto estipula en las definiciones (Articulo 2) que se entendera 
por "titular" a Ia persona natural o juridica que, seglln Ia legislaci6n aplicable, deba ser 
considerada beneficiaria de Ia protecci6n. 

CONDICIONES PARA LA PROTECCION 

Originalidad 

I 00. En las legislaciones sui generis exarninadas, Ia originalidad esta prevista como una de 
las condiciones principales para conferir protecci6n legal a los esquemas de trazado o 
topografias de circuitos integrados. Las expresiones "original", "originalidad" u otras de 
efecto equivalente se ernplean en Ia mayoria de las legislaciones de protecci6n de los 
esquernas de trazado de circuitos integrados. 

101. Se entiende general mente que una obra posee originalidad si producirla ha implicado un 
esfuerzo intelectual propio de su creador, es decir que no ha sido copiada Sin embargo, el 
concepto de originalidad puede tener un sentido diferente cuando se aplica a los esquemas de 
trazado de circuitos integrados o topografias. Puede tambien ser relevante para cumplir este 
requisito el nivel o grado de esfuerzo intelectual del creador. 

102. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 902.b)2)} dispone que nose 
concedera protecci6n a un medio de enrnascararniento que no sea original o que conste de 
esquemas que sean corrientes, comunes o familiares en Ia industria de los semiconductores, ni 
a las variaciones de esquemas combinadas de manera tal que considerados en conjunto 
carezcan de originalidad. 

103. La ley de Jap6n no menciona expresamente Ia condici6n de originalidad, pero se puede 
considerar que !a exige. porque dispone (Articulo 3 .I) que el cread~r de un esquema de 
trazado puede obtener su registro. Lo mismo se encuentra en Ia ley de Suecia, que no exige 
expresamente Ia originalidad. Pero su Articulo I dispone que "el que haya creado" el 
esquema de trazado del circuito de un producto semiconductor puede obtener Ia protecci6n 

~55 
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para el esquema. A estos efectos cabe entender por creador a Ia persona que realiza un 
esfuerzo intelectual para crear el esquema. 

104. La ley de Alemania (Articulo I) confiere protecci6n a las topografias en Ia medida en 
que sean originates ("Eigenart aufweisen"). Una topografia se considera original si es el 
resultado de un esfuerzo intelectual y no ha sido obtenida por mera copia de otra topof:,'Tafia y 
si no es banal. Por su parte, Ia ley de los Paises Bajos menciona en su propio titulo Ia 
proteccion de "topografias originales". El Articulo 2 estipula que el creador de una topografia 
original de un producto semiconductor tendra un derecho exclusive sobre ella. 

105. La legislaci6n del Reino Unido (Articulo 3, que remite a! Articulo 213(1) y (4) de Ia ley 
de Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988) preve que el derecho sobre una topograiia 
se confiere cuando su disefio sea "original". Para estos efectos se entiende que es original 
aquello que no es "corriente" en el campo de los circuitos integrados. 

I 06. En Ia Directiva de Ia Union Europea nose emplea el termino "original". Sin embargo, 
se dispone (Articulo 2.2)) que Ia·topografia de un producto semiconductor sera protegida en Ia 
medida en que sea el resultado de un esfuerzo intelectual de su creador. El requisito de 
originalidad puede entenderse implfcito en esa forrnulaci6n. Ella se encuentra igualmente en 
las !eyes de otros paises de Ia Uni6n Europea, por ejemplo en las !eyes de Espafla 
(Articulo 2.2), Francia (Articulo L.622-l) y Portugal (Articulo 3.4). 

107. El Tratado !PIC Articulo 3.2)a) dispone que Ia obligacion de proteger Ia propiedad 
intelectual de los esquemas de trazado (topograflas) solo se aplica a los esquemas que sean 
origina/es en el sentido de que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador.35 Los 
esquemas de trazado (topografias) que consistan en una combinacion de elementos o 
interconexiones que sean corrientes, solo quedaran protegidos si Ia combinaci6n en su 
conjunto cumple Ia condicion de originalidad (Articulo 3.2)b)). 

Concepto de "corriente" 

\08. Una de las condiciones requeridas en varias de las \eyes sui generis'para Ia protecci6n 
de los esquemas de trazado o topograflas de circuitos integrados es que el esquema no sea 
corriente o comlin eo a Ia industria o eo Ia tecnologia de los circuitos integrados. Este 
requisito generalmente esta asociado al de origioalidad, como complemento o como parte de 
Ia definicion de originalidad. Se exige a fin de irupedir que se proteja un esquema de trazado 
o topografla que, no obstante ser original, es de hecho usual o com lin en los circulos 
vinculados a Ia fabricacion de productos semiconductores. Tal topografla no podria 
reivindicarse en exclusividad, pues ya se encuentra en uso corriente en Ia industria. 

l 09. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 902(b)(2)) excluye de Ia protecci6n a 
los esquemas de trazado cuyo diseiio sea comtin, corriente o familiar en Ia industria de los 
semiconductores. 

JS Sobre Ia discusi6n de esta norma ver Records {. .. ), op. cit., p. 261,266. 

r~ r:- 4 J. .. :] •! 

> 



OMPI!DIJCTG/97/3 
pagina 27 

110. La Directiva de !a Union Europea (Articulo 2.2) requiere para Ja protecci6n de una 
topografia que ella no sea co"iente en Ia industria de los semiconductores. Esta condici6n es 
distinta y adicional a Ia condici6n de originalidad. Una disposici6n equivalente se encuentra 
en Ia mayoria de las !eyes de los paises europeos ajustadas a esa Directiva, asi como en las 
Jeyes de otros paises de Europa. Tal es el caso, por ejemplo, en las !eyes de Alemania 
(Articulo 1.2)), Austria (Articulo 2( I)), Espaiia (Articulo 2.2), Francia (Articulo L.622-1) y 
Portugal (Articulo 3.4). 

Ill. La Jegislaci6n del Reino Unido se refiere a! concepto de corriente (en ingles 
"commonplace") dentro de Ia misma definici6n de originalidad: es original el diseuo de una 
topografia sino es corriente en el campo de este tipo de diseiios (Articulo 213(4) de Ia ley de 
Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988 aplicable confonne a! Articulo 3 de Ia ley 
especial). El mismo enfoque se adopt6 en Ia ley de Australia (Articulo ll(b)) yen Ia de 
Canada (Articulo 4.2(b)). 

112. Las !eyes de los Paises Bajos y de Suecia no disponen expresamente que el esquema de 
trazado no deba ser corriente como condici6n para su protecci6n, y guardan sileocio sobre este 
pun to. En cambio, Ia ley de Suiza (Articulo l.l) requiere como llnica condici6n para Ia 
protecci6n de una topografia que ella no sea corriente ("banale"), sin mencionar a Ia 
originalidad como requisito. 

113. La Directiva Europea (Articulo 2.2)), asi como las !eyes nacionales basadas en ella y, 
entre otras, Ia ley de Suiza (Articulo 1 ,2), aclaran que cuando Ia topografia consista o este 
coostituida por elementos o partes que son corrientes, banales o comunes en Ia industria de los 
circuitos integrados, Ia topografia puede ser objeto de protecci6n en Ia medida en que Ia 
combinacion de los elementos como conjunto, o Ia manera de su selecci6n o disposici6n, no 
sea corriente, es decir que sea original. 

114. El Tratado IPIC Articulo 3.2)a) dispone que Ia obligaci6n de proteger Ia propiedad 
intelectual de los esquemas de trazado (topografias) solo se aplica respecto de esquemas que 
no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado (topografias) y los fabricantes 
de circuitos integrados al tiempo en que ese esquema fue creado. Tambien aclara 
(Articulo 3.2)b)) que los esquemas de trazado (topografias) que coosistan en una combinaci6n 
de elementos o interconexiones que sean corrientes, s6lo quedarao protegidos si Ia 
combinaci6n en su conjunto noes corriente (Articulo 3.2)b)). Aunque esta disposici6n dio 
Iugar a alguna discusi6n y explicaciones durante Ia conferencia diplomatica de adopci6n de 
ese Tratado, ella se mantuvo en el texto final.36 

Novedad 

115. La novedad es una de las condiciones basicas generalmente exigidas para Ia concesi6n 
de patentes de invenci6n y para Ia protecci6n de los diseflos industriales. La novedad se 
define legalmente en funci6n del estado de Ia tecnica o de lo que es conocido antes de Ia 
presentaci6n de la solicitud de patente ode registro respectiva, o de la divulgaci6n del invento 

Vease Records {. .. ) , op. ci1. , p. 261, 266. 
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o disefio por su creador. Una invenci6n se considera "nueva" en Ia medida en que contiene 
alga que no estli comprendido en el estado de Ia tecnica, que generalmente esta constituida por 
todo lo que se ha divulgado en cualquier Iugar del mundo y por cualquier medio, antes de la 
fecba de referencia. 

116. La novedad no es una condicion requerida por el derecho de autor para Ia protecci6n de 
las obras literarias y artisticas. Las obras protegidas por el derecho de autor solo requieren 
cumplir con el requisito de originalidad, es decir ser resultado del esfuerzo creador de su 
au tor. 

117. Respecto de Ia protecci6n de los esquemas de trazado de circuitos integrados, la 
condicion de novedad pod ria ser exigible si se adoptara un enfoque orientado hacia el derecho 
de patentes. Aunque Ia mayoria de las legislaciones sui generis examinadas no preve el 
requisito de novedad como condici6n para acceder a Ia protecci6n, ese requisito si esta 
previsto, par ejemplo, en Ia ley de Sudafrica (Articulo 14(l)(b)). Esa ley asimila las 
topograftas de circuitos integrados a los diseiios funcionales (modelos de utili dad), que 
requieren novedad universal para ser registrados. 

Nivel inventive 

118. El concepto de nivel inventive es otra de las condiciones basicas para Ia patentabilidad 
de las invenciones y (aunque sea en forma modificada) para Ia protecci6n de los modelos de 
utili dad. La condici6n de nivel inventivo significa que Ia invenci6n para Ia que se busca 
protecci6n debe suponer una soluci6n tecnica que no sea obvia ru evidente para una persona 
normalmente versada en Ia tecnologia pertinente, habida cuenta del estado de Ia tecnica 
aplicable. · 

119. Respecto de Ia proteccion de los esquemas de trazado de circuitos integrados, ninguna 
de las legislaciones sui generis examinadas peeve el requisite de Ia novedad como condici6n 
para acceder a Ia protecci6n.. Esas !eyes tam poco especifican un ruvel particular de esfuerzo 
intelectual requerido para que un esquema de trazado sea considerado original y con ella tenga 
derecho a protecci6n. Se considera mas bien que hay un esfuerzo intetectual suficiente para 
considerar original un esquema de trazado en Ia medida en que el no sea una copia o 
reproducci6n de un esquema de trazado anterior. 

Caracter funcional de los esquemas de trazado 

120. Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones esencialmente 
fimcionales, es decir que se conciben con Ia finalidad de cumplir una ftmcion electronica 
predeterminada para ateoder Ia necesidad del usuario. La funci6n a Ia cual se destina el 
product a semiconductor que !leva el circuito integrado, determina el pbn y el disefio del 
esquema de trazado. En este sentido, el esquema de trazado traduce en forma de un circuito 
electr6oico e! prograrna !6gico realizar esas funciones. 

121. Por su finalidad y naturaleza, los circuitos integrados estan detcrmioados 
primordialmente par su funci6n electr6nica. Sin embargo, surge Ia cuesti6n de determinar si 
debe protegerse un esquema de trazado cuando Ia funcion electr6nica que cumple solo puede 
ser realizada par esc esquema particular, es decir, cuando no hay otra posibilidad para llegar a 
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esa funci6n. Este punro fue discutido, por ejemplo, en Ia conferencia de Washington para Ia 
adopci6n del Tratado !PIC, donde algunas delegaciones plantearon Ia posibilidad de excluir de 
proteccion a los esquemas de trazado dictados enterarnente porIa funcion.37 Se explic6 que 
este punto se habia considerado al aprobarse Ia ley de los Estados Unidos de America, que el 
debia vincularse al requisito de originalidad. Se concluy6 que si un esquema de trazado 
especifico constituyera Ia unica forma posible de realizar una funci6n electr6nica, ello privaria 
a ese esquema de Ia originalidad requerida, y no podrla protegerse como tal. 

122. El problema surge por el deseo de impedir que Ia protecci6n de los esquemas de trazado 
l\eve a una apropiaci6n de las funcicnes electr6nicas como tales, o de Ia informacion, 
conceptos o ideas contenidos en los esquemas. Por esta ra.z6n varias de las !eyes examinadas 
aclaran expresamente que Ia proteccion de un esquema de trazado o topografia de producto 
semiconductor no abaica los conceptos, ideas, principios, procedimientos, tecnicas o 
informacion contenidos o incorporados en el esquema. Tal es el caso, par ejemplo, en Ia 
Directiva de Ia Union Europea (Articulo&) yen las !eyes de Aleman.ia (Articulo 1(4)), Austria 
(Articulo 1.2), Canada (Articulo 3.3), Espaiia (Articulo 9), Estados Unidos de America 
(Articulo 902(c)), Jtalia (Artfculo 2.3) y Portugal (Articulo 3.6). 

ALCANCE DE LA PROTECCION 

Oerechos exclusivos conferidos 

123. El exarnen de las !eyes sui generis existentes para Ia protecci6n de los esquemas de 
trazado de circuitos integrados especifican los aetas que quedan reservados al titular del 
derecho sobre el esquema de trazado, separandolos en dos categor!as: 

+ Ia copia o reproducci6n del esquema de trazado o topografia protegido, y 

+ Ia distribucibn de 
- copias del esquema de trazado (topografia) protegido, 
- copias de circuitos integrados (productos semiconductores) que 

incorporen el esquema copiado, o 
- copias de articulos (mercancias) que contengan tales circuitos integrados. 

Derecho de impedir la reproduci:i6n o la copia 

124. Respecto del derecho de impedir Ia copia o reproducci6n no autorizada de un esquema 
de trazado o topografla protegido, las legislaciones exarninadas contienen esencialmente las 
mismas disposiciones. Cabe destacar las siguientes en particular. 

125. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 905) estipula que el titular de un 
esquema de trazado ("mask work") protegido tiene el derecho exclusivo de realizar y autori7..ar 
cualquiera de los actos siguientes: reproducir el esquema de trazado por medias 6pticos, 

31 Records ( ... ), op. cit., p. 261,266. 


