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BIENVENIDOS A LA
TERCERA EDICIÓN

TERCERA EDICIÓN

Abg. Jorge M. Armoa Laspina
Comisión Revista

RETIRO DE TAPA
EN BLANCO

Con sumo placer nos encontramos de nuevo con ustedes luego de un 
año con muchas novedades, algunas mejores que otras; que forman 
parte de nuestro ámbito profesional.

En esta edición encontraremos la entrevista a nuestra colega la Dra. 
Patricia Stanley, Directora de la Dirección Nacional de la Propiedad 
Intelectual, explicándonos en detalle su visión sobre la difícil gestión 
para la cual fue designada.

Como en las ediciones anteriores encontraremos una recopilación de 
temas de nuestro interés, como por ejemplo lo que atañe al mundo de 
Internet con  “EL USO DE MARCAS EN INTERNET”, “RESPONSABILIDAD 
DE LOS INTERMEDIARIOS EN INTERNET”, Comercio Electrónico;  como 
así también temas de Derecho de Autor, y además los conflictos entre 
Patentes y Medicinas Esenciales, entre otros temas de suma relevancia.

Y por último, queremos compartir con ustedes el pesar que nos causa la 
desaparición física  del Dr. HUGO BERKEMEYER, Miembro Fundador de 
nuestra asociación, así como conspicuo y reconocido profesional 
especializado de nuestra materia, la cual ha acaecido al momento de la 
preparación de ésta, nuestra querida revista, motivo por el cual 
dedicamos a Él como homenaje todo nuestro esfuerzo y dedicación en 
la elaboración de la misma.

Agradecemos a nuestra Comisión Directiva por su constante apoyo, así 
como a todos los miembros de las distintas comisiones y  en especial a 
nuestros auspiciantes que año a año nos acompañan y que sin ellos 
nada sería posible.

Hasta el próximo año!

Abog. Jorge 
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ENTREVISTA A LA DRA. PATRICIA STANLEY
DIRECTORA DE LA DINAPI

Dra. Stanley, ¿nos podría hablar brevemente sobre su trayectoria profesional en la defensa 
de los derechos intelectuales previo a la asunción del cargo?

Yo trabajo en Propiedad Intelectual desde el año 94, en el cuál comenzé con Derechos de Autor. Mi primer amor 
es el Derecho de Autor, en el año 96 me contrató el Ministerio de Educación por un Programa del BIPpara hacer la 
contraparte nacional de la Ley de Derecho de Autor. El Dr. Ricardo Antequera Parelli fue la contraparte 
internacional. Hicimos el primer proyecto que se elevó en el año 96 al Parlamento de Derecho de Autor. En ese 
entonces era consultora de Naciones Unidas y también trabajaba en el Programa de Naciones Unidas para 
fortalecimiento de las negociaciones, con lo cual me toco llevar la negociación del Protocolo de Marcas del 
Mercosur que fue el único que se firmó en materia de Propiedad Intelectual y luego creo que no se avanzó más 
en el tema de Propiedad Intelectual en el Mercosur, y luego en el año 98 me contrata, primero; Microsoft, la

 y luego a Imagen , hasta que asumí acá, estuve trabajando en 
la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual sobre todo en el combate a la piratería.

Mi formación, también trabajé muchísimo en el endurecimiento de las penas en materia de Propiedad 
Intelectual, en la reforma del código penal porque nosotros eramos un de los pocos estudios que llegábamos a 
juicios orales y presentábamos querella. Casi toda la jurisprudencia en materia de sentencia son  en 
materia penal, porque por lo general las grandes compañías no quieren asumir el rol de querellante y les cuesta 
mucho entender la necesidad de un poder especial para querellar. Ellos consideran que como es un delito de 
acción penal pública la fiscalía es la que tiene que llevar, lo cual es cierto, pero creo también es muy necesario el 
impulso de parte. Yo creo que la gestación de Propiedad Intelectual sería otra si las compañías entendieran la 
necesidad de otorgar derechos especiales a los abogados y llegar a una sentencia condenatoria, porque la gran 
mayoría de los condenados tienen prisión en suspenso y multas irrisorias. Por ejemplo:  Primero: en un 
procedimiento en el cuál el valor de lo encontrado alcanzaba más de U$S 5.000.000 la multa fue de Gs. 
3.000.000. Segundo: si “vos” le condenas a una persona a dos años de suspenso tampoco no es una pena 
efectiva y obviamente no cumple el carácter .  

Por eso cuando se trató la modificación del código penal en el cuál “se absorben” todas las disposiciones penales 
de las leyes especiales, tanto en marcas como en derecho de autor, se elevó considerablemente las penas hasta 5 
años y luego hasta 8 años en casos especialmente graves.

Algo también que a veces es muy difícil de explicar sobre todo a los extranjeros, es que aquí el pirata está muy 
asociado a la evasión fiscal. Y lo que nosotros nunca vimos fue un estudio sobre la evasión fiscal y por ende 
tampoco se dio un comiso de lo producido por la piratería y la evasión fiscal.

Yo creo que basada en la experiencia de combate a la piratería y de lucha frontal, nosotros conseguimos reducir 
considerablemente el uso de software ilegal, sobretodo porque era una ventaja para las empresas. También me 
ha costado porque las autoridades no podían entender como no bajaba el índice de piratería.
Tenemos dos factores que hacen que no podamos tener un buen índice en el tema de software que llegaba hasta 
mediados de agosto y una vez que nosotros no tenemos un control de lo que “pasa en frio” en la aduana con lo  
cual ocurre otro problema: cualquier compañía dice que vendió “tanta cantidad” de software en Paraguay y 
resulta que ingresaron el triple o el cuádruple en materia de productos de computadoras. Entonces, si uno hace 
el balance; siempre sale negativo. A mí “me costaba buenos coscorrones” de las autoridades y luego de las 
industrias porque era como yo no hacía nada. Nosotros conseguíamos pasar uno o dos porcentuales cuando el 
trabajo fue inmenso. Esas son realidades porque nosotros tenemos fronteras permeables.

 
BUSSINESS SOFTWARE ALLIANCE FIGHT COLLISION

nuestras

disuasorio

¿Cuáles son sus expectativas en el cargo? Porqué está aquí como Directora Nacional de la 
Propiedad Intelectual?

Primero: siempre nos gusta criticar a todos los paraguayos. Una cosa es criticar, otra cosa es hacer. Entonces 
cuando a uno le dan la oportunidad, quiérase o no, para bien o para mal tengo una trayectoria que cuidar y si yo 
no tengo el apoyo político, no tengo el respaldo: va a ser muy difícil llevar adelante la gestión.  Segundo: si yo no 
le dignifico el cargo a la gente también va a ser muy difícil. Porque yo estoy acá, pero afuera es donde corre la 
acción. Aquí estamos para planificar como ser mejor. Pero el final del día el que hace es el funcionario que está 
muy mal pagado. Es una realidad. Yo creo que la Dirección de Propiedad Intelectual tiene uno de los índices más 
bajos de sueldo dentro de la administración pública. Algo que se tiene que mejorar para poder exigirle.  

Yo estoy acá porque uno de los ejes del gobierno es el combate a la pobreza. Nosotros tenemos que ser una 
fuente generadora de inversión. Hoy por hoy, el mayor capital de una empresa está en sus activos intangibles: la 
Propiedad Intelectual. Yo tengo que dar el respeto a la validez de una marca, el respeto a la validez de un derecho 
de autor. Nosotros tenemos que quitar esa imagen de que somos un país “pirata”, o un país poco serio, o un país 
poco confiable. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción interna y contra la corrupción externa. Tenemos 
que mejorar el servicio a los agentes y los agentes, a la vez, dar esa imagen de transparencia hacia el exterior. 
Debemos modernizar nuestras instalaciones en todos los sentidos. Tenemos que ser una DINAPI Digital, que se 
pueda ver la marca en internet , que se tenga acceso a la publicación de la Gaceta Oficial en internet, que se 
tenga una seguridad jurídica de todo el tratamiento de los datos. Nos damos cuenta que actualmente existe un 
absoluto desconocimiento de la gestión documental. 

Aquí no se maneja dinero, se manejan papeles. Pero esos papeles son dinero. Y es dinero que vale mucho más, 
quizás.  El título de una marca es exponencialmente mucho más valioso .  
Yo le tengo que dar esa seguridad a esa gente que viene acá. Lo que quiero es que haya una seguridad jurídica 
para aquel que viene porque aquí lo que vale es la prelación. 

La gran ventaja es que yo soy una persona que entiende la materia y viene a hacer bien las cosas. Pueden tener la 
certeza que voy a hacer lo que a conciencia creo que es mejor. Y qué creo que es mejor?. Para mí la transparencia, 
la digitalización y la informatización en todos los procesos. 

Nosotros tenemos un gran desafío, que es que tenemos que independizarnos administrativamente del 
Ministerio, crear y tener una carta orgánica; y comenzar a funcionar como un ente autónomo y autárquico, que 
es la razón por la cual acepté. Porque una dirección sin recursos propios no puede tener un buen manejo de la 
situación. Entonces, bajo esa expectativa de modernizar esto, de dar mejor servicio y que “mi gente” gane mejor, 
porque yo me debo en primer lugar a “mis funcionarios” y que “mis funcionarios” le puedan servir mejor a los 
agentes. Todos somos inter-dependientes y eso es una realidad. Nosotros al asumir encontramos varias 
irregularidades, de hecho todavía no hicimos el corte administrativo por ello. Porque cuando comenzamos, el 
día que asumí la función, que fue el 21 de agosto: yo hago un recorrido por la institución y a la una de siesta esa 
era una institución fantasma. El 90% de los funcionarios se retira porque está bajo la Ley 200, con lo cual la 
oficina está abierta hasta las tres de la tarde a todo público convirtiéndose en “cancha libre” para quien quería 
hacer algo malo, y nadie era responsable. 

Yo estoy para hacer un servicio y mis principales clientes son los agentes de Propiedad Intelectual.

Tenemos que conseguir de la DINAPI revierta la falta de sistemas. Queremos ser un país de creadores. El 
conocimiento está en todos los intangibles protegidos por la Propiedad Intelectual. Está en las patentes, está en 
los derechos de autor, los derechos de autor en el software. Cuando estaba en la función privada siempre decía 
que quería ser como Uruguay. Cuando comencé a trabajar para la Business Software Inc. en el año 96 Uruguay

de lo que podría ser dinero en el banco

EN COLOR CELESTE TEXTO CORREGIDO
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un punto de apoyo a las marcas pero no excluye del trabajo que ella tiene que llegar a hacer. Nunca vamos a 
poder tomar las atribuciones de la Fiscalía porque yo sé que ese era un temor. Primero sabemos cuáles son 
nuestros roles y al saber cuáles son nuestros roles la Fiscalía cumple un rol que nosotros no podemos obviar. 
Pero nosotros tenemos controles en Aduana, tenemos controles administrativos que se pueden hacer, nosotros 
llegamos a crear una división de mediación dentro de la Dirección de Observancia porque si podemos llegar a 
mediar sin necesidad de llegar a un proceso judicial, también podemos evitar. Nosotros tenemos que utilizar los 
medios alternativos de solución de conflictos dentro de esta institución. Por ejemplo en materia de Derechos de 
Autor . O sea, podemos utilizar esa capacidad que tenemos  y tener esa posibilidad dentro de la institución que 
nos marca la ley. Porque no agotar una instancia administrativa y una instancia conciliatoria?. Entonces, la idea 
es el combate a la pobreza a través de la formalización y de lograr que nosotros seamos un país de creadores. 
Tenemos (creo) el apoyo político del Presidente, el apoyo técnico del Ministro Leite y espero poder contar con el 
apoyo de los agentes, en ese sentido, porque va a ser una mejora del servicio. Todos somos transitorios, tenemos 
que bregar por la institucionalización. El día que yo salga espero dejar una casa arreglada, una casa donde vos 
aprietes un botón de la computadora y veas el estado “donde está tu marca”, que puedas hacer un seguimiento 
“on line” de todo el proceso. Yo quiero un estado sin papeles. Ese es mi objetivo y la razón por la cual acepté el 
desafío. Nuestra situación como Oficina General de Propiedad Intelectual desde un punto de vista físico va a 
cambiar porque nosotros somos los guardianes, tenemos la guarda de la firma digital y eso tiene todo un 
protocolo de seguridad. 

¿Porqué es tan importante la institucionalización y la sistematización de los sistemas de 
toda la Dirección?

Porque si “esto” está sistematizado, si “vos” tenés un día para hacer “tal cosa”, tres días para hacer “tal cosa” y 
“vos” podés hacer el seguimiento desde tu oficina; vos no vas a tener necesidad de enviarle a un gestor, porque 
vas a poder hacer todo “on line”. Ese es el punto.  Porque eso es lo importante: la transparencia en la gestión. 
La firma digital es importante porque va a tener “sello del tiempo”, ineltaribilidad del documento y no repudio de 
la otra parte. Y también la posibilidad de que en el tiempo “vos” puedas tener “in facto” el documento que 
hiciste. Eso es lo que hace una firma digital. Yo sé el valor de lo que tenemos acá, no el valor desde el punto de 
vista edilicio sino el valor de lo que es para el futuro, para todo el comercio y para todo el proceso; para el proceso 
de pago de impuestos, para el proceso de contrataciones públicas. Vamos a tener que ordenar la casa para un 
mejor servicio para todos y también para una mayor igualdad de oportunidades porque cuando hay 
digitalización y transparencia en la gestión, el que es grande se beneficia, pero el que es chico también se 
beneficia porque todos son importantes. Todos los eslabones de la cadena son importantes. Todo debe 
encontrarse bien esquematizado. 

Además vamos a tener una oficina de denuncias, con protección al denunciante. 

exportaba U$S 5.000.000 al año y hoy está exportando entre U$S 150.000.000 y U$S 200.000.000 al año. 
Nosotros tenemos mayor potencial que Uruguay, porque tenemos algo que Uruguay no tiene que es gente joven 
que tiene capacidad de aprender. Nosotros somos seis millones de habitantes de los cuales más del 30% es gente 
que está por debajo de los 30 años, por lo cual nuestro activo potencial de creación es altísimo. Nosotros 
tenemos que ser un país de creadores porque tenemos el potencial.

¿Existe alguna línea o políticas públicas de cómo el Gobierno va a encarar la Propiedad 
Intelectual, tanto a nivel local como a nivel intelectual? 

Nosotros, como queremos ser un país de creadores tenemos que potenciar todo el sistema. El sistema se 
potencia de una manera sencilla: informatizando y transparentando. Yo les dije a mis funcionarios que yo quería 
que “esto” fuera como una pecera. Que sea transparente y que todo se pueda ver. La buena noticia es que 
tenemos equipos de primera, en cuestión de software y si nos “ponemos las pilas“ podemos, en seis meses que 
tengamos recursos; sacar adelante muchas cosas. Tenemos proyecto un proyecto con la OMPI para 
implementar el AIPA, que es un sistema de uso de gestión de la oficina de Propiedad Intelectual que tiene Brasil, 
Chile, Argentina, Ecuador. Ya me reuní con los Directores de las oficinas de Propiedad Intelectual de la Región en 
PROSUR y ya tengo colaboración de Brasil que nos dijo que nos iba a dar todo su software de gestión con los 
parches del AIPA, para ello estamos pidiendo perfiles para llamar a concurso a personas que vengan a ocupar el 
cargo de Director Informático. 

Las tres direcciones nacionales se van a llamar a concurso. Los nombramientos que hicimos ahora son porque no 
podemos dejar acéfalas las direcciones. Esto tiene que funcionar porque el servicio no se puede suspender y la 
posibilidad que yo tengo de llamar a concurso es el año que viene, cuando tenga mi decreto reglamentario y 
tenga disponibilidad de recursos para llamar a concurso porque hoy por hoy el presupuesto está cerrado para el 
2013. Se necesita llamar a concurso a tres direcciones generales técnicas: Dirección General Técnica de Derecho 
de Autor, Dirección General Técnica de Propiedad Industrial  y la Dirección General Técnica de .  La 
dirección de observancia tiene muchísimo trabajo interno y externo. Interno porque al estado le estafan. Cómo 
le estafan al estado? Vendiendo  falsificadas, un ejemplo. Nosotros hemos hecho muchísima labor de 
verificación del sector privado para el estado, para verificar que las tintas no sean falsificadas, y nuestro principal 
usuario era el Poder Judicial. Otro ejemplo: las empresas tienen que querellar, tienen que asumir el rol de 
querellante. Porque no es lo mismo el control que se puede hacer desde una querella, que desde la Fiscalía. En la 
Fiscalía es un caso más. No estoy desmereciendo la labor de los fiscales, tenemos excelentes fiscales en 
Propiedad Intelectual, pero quién mejor que la persona que entiende del producto. Cuando “nosotros” éramos 
abogados de EPSON, se decomisó una gran cantidad de productos falsificados de la marca EPSON. Se llama a una 
pericia, se nombra un perito y el perito dice de que todas las tintas son originales. Nosotros como teníamos el rol 
de querellante solicitamos a la Fiscalía un consultor técnico y ese consultor dictaminó que eran falsificadas, 
porque trajimos a una persona “de afuera” para hacer ese trabajo. Trajimos a un experto internacional y ese 
experto internacional  por la Fiscalía como Consultor General Técnico y esa relación de Consultor 
Técnico hizo que dé un informe distinto al del perito con base mucho más científica y se consiguió anular esa 
pericia mal realizada.

Existe otro déficit. Nosotros trabajamos también, y nunca se concluyó en una acordada para perito. Porque los 
peritos tienen que tener una responsabilidad cuando hacen un dictamen de eso y la verdad es que nadie tiene 
responsabilidad y a nadie se le saca su matrícula de perito. Porqué cualquier marca la va a querer dar sus 
pequeños secretos a una persona que no le conoce y que no tiene un contrato de confidencialidad y que no tiene 
una protección a la marca?. Porque yo puedo ser perita en EPSON, pero no necesariamente en cualquier otra 
marca. Porque cada marca tiene su especificidad y su control o producción o sus señas que identifican el 
producto que no son de público conocimiento o si no el pirata la fabricaría. Entonces es obvio que las marcas no 
necesariamente tienen que confiar en el perito. Yo creo que la Dirección de Observancia está para hacer 

 Observancia

tintas

fue nombrado

EN COLOR CELESTE TEXTO CORREGIDO
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USOS DE MARCAS AJENAS EN INTERNET 
PUBLICIDAD REFERENCIAL Y DISPARADORES DE 
NUEVOS DESAFÍOS

Sistemas de publicidad referencial – Meta-tags y Google Adwords

- Internet y comercio electrónico 
- De los meta-tags a los sistemas de publicidad referencial por enlaces patrocinados (“Google Adwords”)
- Meta-tags – Dos caras de los sitios web (visible/oculta) - Palabras ocultas incluidas en los código fuente de los 
sitios web
- Google Adwords – Publicidad on-line – El anunciante puede elegir una o varias palabras clave (“keywords”) 
para vincularla a sus anuncios – Costo por click - Ventajas 

Meta-tags y Palabras clave (“keywords”) – Su funcionamiento

- Los meta-tags y palabras clave en un ejemplo práctico
- Meta-tags Resultados naturales – Palabras clave/Resultados patrocinados
- Conflicto marcario – Intereses comprometidos del anunciante, titular de la marca y motor de búsqueda

Cuestiones legales involucradas:

- ¿Hay uso marcario?
- ¿Constituye una infracción marcaria o un acto de competencia desleal?, ¿son ambos o ninguno de ellos?
- ¿Cuál es la extensión del titular marcario para ejercer su derecho de exclusión y cuáles son sus límites?
- ¿Cuál es la responsabilidad del motor de búsqueda?

Meta-tags – Evolución jurisprudencial en los EEUU

- Artículo 32 de la Lanham Act – Infracción marcaria – Presupuestos
-  Infracción marcaria
- Oppedahl & Larson vs. Advanced Concepts, (D.C. Col., 1997)
- Playboy Enterprises, Inc. vs. Calvin Designer Label, (N.D. Cal., 1997)

Uso de la marca “PLAYBOY” y “PLAYMATE” como meta-tag = infracción marcaria aún cuando la marca no fuese 
visible al público

- Brookfield Communications, Inc. vs. West Coast Entertainment Corp. (9th Cir., 1999) – Caso visagra

Aplicación de la doctrina de La “initial interest confussion (IIC)” – Caso del Letrero falso en la ruta – Algunas 
críticas

- Paccar Inc. vs. Telescan Technologies LLC (E.D. Mich., 2000)

Aplicación de la doctrina de La IIC – Infracción marcaria aún cuando en el sitio figure un disclaimer.

- Otros casos donde se aplicó la teoría de la IIC: Tdata Inc. vs. Aircraft Technical Publisher (S.D. Ohio, 2006), 
Venture Tape Corp. vs. Mc Gills (Primer Circuito, 2008), Soilworks vs. Midwest Industrial Supply Inc. (D. Ariz, 
2008), Cintas Corp. vs. Unite Here (S.D. N.Y., 2009)

por Marco Rizzo Jurado

No constituye infracción marcaria

- Playboy Enterprises, Inc. vs. Terri Welles (S.D. Cal., 1998) 
  Fair use – Uso descripto de la marca
- FraganceNet.com vs. FraganceX.com (D. N.Y., 2007) 
  No hay “use in commerce” – Uso interno que no se comunica al público – No hay un uso marcario para 
identificar un producto o servicio

Conclusiones parciales: Uso de marca ajena como meta-tag = Uso marcario (aún cuando la marca no sea 
visible) - Aplicación de la doctrina de la IIC (superadora de la doctrina clásica de confusión marcaria).

Pop-Up advertisement – Breve reseña en los EEUU

- 1-800 Contacts, Inc. vs. WhenU.com, Inc. (2d Cir., 2005)
El uso interno de marca en forma tal que no se comunica al público es análogo a los pensamientos privados sobre 
la marca. Ello no constituye infracción a la Lanham Act. Similar a la colocación de un producto en una góndola 
cerca de una primera marca

- U-Haul Int'l, Inc., WhenU.com, Inc. (E.D. Va., 2003)
No hay uso en el comercio – La marca no se exhibía al público – No hay infracción marcaria

Usos de marca ajena como “Keywords” – Evolución jurisprudencial en los EEUU

Dos corrientes jurisprudenciales contrapuestas:

Infracción marcaria: “Use in commerce” aún cuando la marca no sea visible – Aplicación de la doctrina de la IIC
- Google vs. American Blinds & Wallpaper Factory (D. Cal., 2005)
- 800-JR Cigar, Inc. vs. GoTo.com, Inc., 437 F. Supp. 2d 27 (D.N.J., 2006)
- Boston Duck Tours vs. Super Duck Tours (D. Mass., 2007)
- Storus vs. Aroa (D. Cal., 2008)

No hay infracción marcaria: Aplicación de la jurisprudencia relativa a “pop-up advertisement” – No hay uso en el 
comercio – Uso interno no accionable – Posición que mantuvo el Segundo Circuito (N.Y.) hasta la revocación del 
fallo “Rescuecom”
- Rescuecom Corp vs. Google Inc (D. N.Y., 2006)
- Merck Co. vs. Mediplan Health Consulting (D. N.Y., 2006)
- Site-Pro vs. Better Metal (D. N.Y., 2007)

Conclusiones parciales: Uso de marca ajena como palabra clave – Uso en el comercio (aún cuando la marca no 
sea visible) accionable en tanto pueda causar confusión – Aplicación de la doctrina de la IIC utilizada para 
casos meta-tags (Brookfield vs. West Coast). Corte del Segundo Distrito aplicó la teoría de uso interno no 
accionable bajo al Lanham Act aplicable a casos de pop-up advertisement hasta la revocación del fallo en abril 
de 2009.

Marco Rizzo Jurado - Universidad Austral. Maestría en Propiedad Intelectual - Magister. Abogado Senior Estudio Jurídico: Allende & Brea. Área propiedad 
intelectual e industrial. Ocupaciones: Inicio, seguimiento y finalización de expedientes judiciales en materia de PI (cese de oposición, cese de uso, nulidad y 
caducidad de registro de marcas, medidas cautelares). Audiencias de mediación y negociación de acuerdos. Elaboración de escritos (demandas, 
contestaciones de demanda, alegatos, descargos y recursos). Auditorías y participaciones en due diligence en el área de propiedad intelectual. Presentación 
de marcas y contestaciones de vistas. Redacción de contratos informáticos, licencia de marcas y transferencias, cesión de derecho de autor y autorizaciones 
de uso de imagen. Asesoramiento en protección de datos personales y base de datos. Análisis y redacción de términos y condiciones de páginas web y política 
de privacidad. Preparación y análisis de bases de concursos y legales de ofertas. Análisis y asesoramiento integral en publicidad, derechos de autor y marcas. 
Análisis y elaboración de respuestas ante reclamos de sociedades de gestión colectiva (SADAIC, AADI, CAPIF) de pagos de derechos de autor y derechos  
conexos. Análisis de ofertas y promociones; análisis de rotulados de productos. Asesoramiento en publicidades de bebidas alcohólicas y medicamentos de 
venta libre. Asesoramiento en cuestión regulatorias del ANMAT (medicamentos, cosméticos, productos domisanitarios) y el INAL (bebidas alcohólicas). 
Elaboración de reclamos por uso de marca ajena en internet.   



14 15Revista de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual Revista de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual

Usos de marca ajena como palabras clave – Tratamiento en Europa

-Google France SARL c/ Louis Vuitton (TJUE, 2010)

- Cuestiones prejudiciales -  Interpretación de la Directiva y Reglamento de marcas de la UE. Ius prohibendi y 
presupuestos para su ejercicio
- Uso en el tráfico comercial en caso del anunciante no así en el caso del buscador

La responsabilidad del buscador debe analizarse no bajo la Directiva y Reglamento de Marcas sino bajo La 
Directiva 2000/31 de la CE de Comercio Electrónico – “Safe Harbour”

- Uso para “identificar productos y servicios” = Uso con fines publicitarios aún cuando no se visualice la marca 
encuadra en este concepto (fallo del TJUE: “Bergspechte”)
- Ius prohibendi: En tanto afecte o pueda afectar la función de (i) identificación de origen, (ii) garantía o (iii) 
publicitaria de la marca.

Interflora Inc. c/Marks & Spencer (TJUE, 2011)

- Confirma pronunciamientos anteriores en cuanto al (i) uso de la marca en el tráfico comercial, (ii) para 
productos y/o servicios (aún cuando no sea visible) y (iii) afectación o posible afectación de las funciones de la 
marca (“Bergspechte”, Portakabin”, Google France”, “L'Oreal” entre otros)

- Novedad: Incluye la función de inversión y agrega supuestos de marcas notorias como palabras clave. Habrá 
infracción en casos de menoscabo a su carácter distintivo (“dilución”), su reputación (“tarnishment”) o en 
supuestos de aprovechamiento ilegítimo de la marca ajena (“free riding”)

Recapitulación

EEUU: Uso de marca ajena como palabra clave = Uso en el comercio accionable bajo la Lanham Act en tanto 
cause confusión – Aplicación de la doctrina IIC (meta-tags) – Hasta la revocación del fallo “Rescuecom” en abril 
de 2009 los Tribunales del Segundo Circuito aplicaban los precedentes relativos a pop-up advertisement – Uso 
interno y no realizado para productos o servicios.

Europa: Uso de marca ajena como palabra clave = Uso en el tráfico comercial (en el caso del anunciante) – Para 
identificar productos o servicios – Ius excluendi en tanto el uso de la marca pueda o afecte la función de 
identificación de origen, garantía, publicidad y/o inversión. En el caso de marcas notorias en supuestos de 
“dilution”, “tarnishment” o “free-riding”. Responsabilidad del buscador (Safe Harbour).

Uso de marca ajena como meta-tags y/o palabras clave en la Argentina

- Arts. 4 y 31 de la Ley de Marcas no establece qué usos el titular marcario está facultado a prohibir
- No hay precedentes jurisprudenciales. Dos fallos (medidas cautelares) y no tienen sentencia definitiva :“Teve 
Compras c/Mercado Libre” y “Organización Veraz c/Open Discovery”
- Uso típico vs. Uso atípico de marca
- Dos posiciones contrapuestas = Uso de marca ajena como palabra clave constituye infracción 
marcaria/competencia desleal vs. No hay infracción marcaria no acto de competencia desleal.

Conclusiones
- En la Argentina no hay jurisprudencia y el tema es muy novedoso y controvertido.
- La Ley de Marcas en la Argentina no fue concebida para este tipo de usos en sistemas de publicidad por enlaces 
patrocinados.
- Faltan definir criterios de responsabilidad del anunciante y de los motores de búsqueda que prestan estos 
servicios.
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RESPONSABILIDAD DE LOS 
INTERMEDIARIOS EN INTERNET

Algunas definiciones previas

- Qué es un “intermediario” en Internet?  Es lo mismo “intermediario” que “ISP”?

- Qué tipo de responsabilidad  puede tener, frente a terceros, un intermediario?
- Responsabilidad Penal
- Responsabilidad Civil
- Responsabilidad administrativa/regulatoria

- Problemática que suscita la actividad propia del “intermediario”, que no “genera” en forma directa el daño ni 
“comete” el delito. 

Responsabilidad Penal de los Intermediarios. Los casos “Taringa” y “Cuevana”

- Caso “Taringa”. El intermediario como “facilitador” o “partícipe necesario” para la comisión de un delito.  

- Caso “Cuevana”. El intermediario como “coautor” del delito.  La teoría de la neutralidad tecnológica como 
posible eximente de responsabilidad. 

Responsabilidad Civil de los intermediarios

- Problemática que suscita la actividad de los intermediarios en Internet para la aplicación de la teoría clásica de 
la reparación de daños y perjuicios.  Las cuestiones acerca del factor de atribución y del nexo de causalidad.
 
- Cambio de paradigma en el derecho de daños: evolución hacia la prevención del daño y no hacia su reparación.

Responsabilidad Civil de los intermediarios.  Problemáticas específicas de los buscadores.

- Puede ser Internet asimilado a un “medio de comunicación”?  En tal caso, sería la actividad del buscador 
considerada “actividad de prensa”? .
 
- Y la situación de quienes cargan contenidos que, luego, son recolectados por los buscadores, es actividad 
periodística?.

El caso de los buscadores de Internet y los daños ocasionados por contenido agraviante.

Posiciones doctrinarias respecto del factor de atribución:

- Responsabilidad subjetiva: el buscador sólo responde en caso de haber obrado negligentemente.

- Adquiere relevancia la doctrina del “conocimiento efectivo” por parte del buscador.  
- El “conocimiento efectivo” puede generarse a través de una comunicación del titular 
afectado o de una orden judicial (notice  and take down).

Definiciones del caso “Krum”:

- A los buscadores  no resultan aplicables los criterios jurisprudenciales que se refieren a la libertad de 
prensa (los buscadores no son medios de prensa)

- El factor de atribución a aplicar es el factor “objetivo” y está fundado en que la actividad de los 
buscadores es riesgosa, entre otras cuestiones porque los “robots” que se utilizan para indexar 
contenido no parecerían “controlables” fácilmente.

- Con su actividad, los buscadores “potencian” el daño y, por ello, son responsables en cabeza propia. 
Existe nexo causal ya que el daño no se hubiera causado, o no lo hubiera sido en tal magnitud, sin la 
participación de los buscadores.

- Los jueces deben propender no sólo a la “reparación” de los daños, sino también a evitarlos, mediante 
el dictado, en su caso,  de las medidas cautelares que sean necesarias a fin de evitar que se produzcan o 
se mantengan situaciones dañosas. 

- Importancia de la prueba: en el caso, no se comprobó por qué los buscadores no podrían “evitar” que 
el nombre de la actora fuese identificado con sitios vinculados con actividad sexual.  Tampoco se 
ofreció ni produjo prueba relativa al supuesto “costo superlativo” que podría implicar para los 
buscadores establecer  filtros que garanticen el cumplimiento de la orden judicial. 

CONCLUSIONES

- En el ámbito penal, deben tenerse en cuenta las garantías constitucionales y los principios que rigen 
en materia de interpretación de la ley.  Resulta muy peligroso, y potencialmente violatorio del derecho 
de defensa de las personas, extender los criterios de autoría más allá de las personas que, 
dolosamente, participaron en las acciones.  En términos generales, en el mundo los tipos penales 
relativos a delitos informáticos son tipos penales “dolosos”.

- Para juzgar la licitud de una tecnología, debe tenerse presente la teoría de la neutralidad tecnológica.

- En el ámbito civil, es necesario replantear la teoría clásica del derecho de daños para adecuarla a las 
situaciones que se generan con motivo de Internet. La teoría “binaria” del factor de atribución de la 
responsabilidad puede estar quedando desactualizada para atender las nuevas situaciones, como así 
también la teoría tradicional del “nexo de causalidad”.

por J. Darío Veltani
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- La actividad de los intermediarios es compleja, y podría implicar que sea necesario aplicar un factor 
de atribución subjetivo en ciertos casos (v.g. publicación de contenido de terceros) y un factor de 
atribución objetivo en otros (v.g. contenido alojado en el “cache” de un buscador).

- Como parte de esta reformulación del sistema de daños, es necesario que los órganos judiciales 
garanticen el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva, lo que a veces implicará el dictado de medidas 
del tipo injunctions (cautelares que ordenen hacer algo o abstenerse de algo) para evitar un daño.

- Los abogados y demás auxiliares de la justicia deben estar debidamente capacitados para atender 
juicios en los que intervenga la tecnología.  En Internet “todo se puede probar”; sólo hay que saber 
cómo hacerlo. 

Tipos de negociaciones usuales sobre PI

- Bilaterales: 
Memorándum de Entendimiento (Ej. Con EE.UU.)

- De Bloques: 
MERCOSUR
MERCOSUR – UNION EUROPEA
 

- Multilaterales: 
OMPI – Comité Permanente, Conferencia Diplomática.
OMC: Consejo de los ADPIC

DERECHO DE AUTOR. ESTADO ACTUAL 
DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

por Carlos González Ruffinelli

NEGOCIACIONES EN PROPIA INTELECTUAL

Sector Privado
beneficiado o

afectado

Sector Público
involucrado en
forma directa
o transversal

Ministerio
de Industria
y Comercio

Cancillería 

Negociador Negociador Representante
de Misión

Dr. Carlos Gonzalez Ruffinelli - Director Nacional del Departamento de Derechos de Autor - Ministerio de Industria y Comercio - Paraguay

J. Darío Veltani - Maestría en Derecho y Dirección de Empresas – Universidad de Palermo. 2010/12 Estudio AVOA – Abogados: Socio, a cargo de los 
Departamentos de Derecho Corporativo, Derecho Administrativo y Nuevas Tecnologías. 2005/10 Las Heras, Kelly, Eidelstein & Carreras - Abogados: 
Abogado, a cargo de los Departamentos de Derecho Corporativo, Derecho Administrativo y Nuevas Tecnologías. 2004/5 Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y  Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Oficial Relator – Vocalía del Dr. Carlos F. Balbín. 2000/4 Baker  & 
McKenzie - Abogados: Asistente Legal, miembro de los Grupos de Práctica en Derecho Societario, Derecho Administrativo, Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías. Docencia: - Carrera de Especialización en Derecho de la Alta Tecnología. Universidad Católica Argentina. 2010 a la actualidad. Coordinador 
Académico. - Maestría en Propiedad Intelectual. Universidad Austral. 2009 a la actualidad. Profesor Invitado en la Materia “Contratos sobre Propiedad 
Intelectual”.  Profesor a cargo de la Materia “Software y Bases de Datos”. - Maestría en Data Mining -Data Mining, Knowledge Discovery & Knowledge 
Management.  Universidad Austral.  2006 a la actualidad.  Profesor. - Carreras de Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial. Universidad Austral. 2008 a la 
actualidad. Profesor Adjunto a cargo de la materia “Legal”. - Maestría en Derecho Empresario.  Universidad Austral. 2008.  Profesor invitado. - 
Curso de Entrenamiento Avanzado:  Actualización de Protección de datos personales.  Universidad Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – 
2006 – Profesor. - Posgrado en Derecho de la Protección de Datos Personales y Habeas Data – Universidad del Museo Social – 2005 -Profesor. - 
Derecho de la Alta Tecnología – Pontificia Universidad Católica Argentina – 2005 a la actualidad. Profesor Adjunto. - Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social – Cátedra Ackerman - 2002/2005 – Universidad de Buenos Aires – Auxiliar Docente de 2ª. - Derecho Administrativo – Cátedra Hutchinson (Prof. Carlos 
F. Balbín) 2001/2005 – Universidad de Buenos Aires – Auxiliar Docente de 2ª. - Elementos de Derecho Comercial – Cátedra Jelonche (Prof. Mariano Genovesi) 
2000 – Universidad de Buenos Aires - Ayudante Alumno. - Elementos de Derecho Civil – Cátedra Tobías (Prof. Federico Villalba) 1999- 2002 – Universidad de 
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OMPI - ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Organismo especializado del sistema de Naciones Unidas. 
La OMPI fue creada en 1967, en reemplazo de las Oficinas Internacionales Reunidas sobre la Propiedad 
Intelectual (BIRPI), fundada en 1883.
Cuenta con 184 Estados miembros.
Entre otras actividades, la OMPI se encarga de administrar los diferentes tratados en materia de propiedad 
intelectual, cuyos instrumentos constitutivos así lo previeron y tiene como misión promover la innovación y la 
creatividad al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos los países.

Tratados Internacionales administrados por la OMPI

Órganos rectores de la OMPI

Creados en virtud del Convenio de la OMPI:

• Asamblea General: está conformada por todos los miembros de la OMPI.
Tiene como funciones principales: designar al Director General; examinar y aprobar los informes del Director y 
de los Comités; adoptar el presupuesto bienal; y decidir sobre diversos asuntos tendientes al funcionamiento de 
la Organización.

• Conferencia: discute cuestiones de interés general en el campo de la propiedad intelectual y puede adoptar 
recomendaciones relativas a esas cuestiones.

• Comité de Coordinación: entre sus funciones más importantes está la de aconsejar a los órganos de las 
Uniones, a la Asamblea General, a la Conferencia y al Director General sobre todas las cuestiones administrativas 
y financieras especialmente respecto al presupuesto de los gastos comunes a las Uniones; prepara el proyecto 
de orden del día de la Asamblea General.

Comités Permanentes

- Conformados por expertos. 

Se establecen por decisión de la Asamblea General para propósitos específicos. 
Actualmente, trabajan los siguientes:

- Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP)
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)
- Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR)
- Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT)

- En caso de que un comité permanente llegue a la conclusión de que se ha avanzado lo suficiente como para 
decidir sobre la adopción de un tratado, la Asamblea General puede convocar a una: Conferencia Diplomática.

Comité de Expertos

Cualquiera de los Órganos Rectores de la OMPI puede formar comités, según sea necesario.
Los de mayor notoriedad son:

- Comite del Programa y Presupuesto
- Comite sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)
- Comite Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Geneticos Conocimientos Tradicionales 
y Folclore (IGC)
- Comite Asesor sobre Observancia (ACE)

Participación de Paraguay

Paraguay participa habitualmente en los siguientes comités:

- Comité de Coordinación (CoCo),
- Comité Intergubernamental de Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC),
- Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)
- Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR).

- Convenio de la OMPI,
- Convenio de Berna,
- Convenio de Bruselas,
- Arreglo de Madrid (Indicaciones de procedencia),
- Tratado de Nairobi ,
- Convenio de París,

- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT),
- Tratado de Washington,

- Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT),
- Convenio Fonogramas,
- Convenio de Roma,
- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas,

- WCT,
- WPPT,
- Tratado de Budapest,
- Arreglo de La Haya,
 - Arreglo de Lisboa,
- Arreglo de Madrid (Marcas),
- Protocolo de Madrid, PCT,
- Arreglo de Locarno,
- Arreglo de Niza,
- Arreglo de Estrasburgo,
- Acuerdo de Viena.

Funcionamiento de la OMPI

Órganos
Rectores

Comités
Permanentes

Comités
de 

Expertos

Grupos
deTrabajoÓRGANOS
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Comité Intergubernamental de Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 
Folclore (IGC)

Estudia la protección de 3 áreas en las cuales aún no existen mecanismos de protección a nivel internacional:

- recursos genéticos (RR.GG), 
- conocimientos tradicionales (CC.TT.), y 
- folclore.

El mandato del IGC para los años 2012-2013 es el de emprender negociaciones encaminadas a la consecución de
textos de un instrumento jurídico internacional (o de instrumentos jurídicos internacionales) que aseguren la 
protección efectiva de recursos genéticos (RR.GG.), los conocimientos tradicionales (CC.TT.) y las expresiones 
culturales tradicionales (ECT).

Documentos de trabajo IGC

- Expresiones culturales tradicionales: proyecto de artículos.  
- Expresiones culturales tradicionales: WIPO/GRTKF/IC/22/5 (Contribución de los países que opinan por igual al 
proyecto de artículos sobre la protección de las expresiones culturales tradicionales).
- Conocimientos tradicionales: Proyecto de artículos.
- Conocimientos tradicionales: WIPO/GRTKF/IC/21/5 (Contribución de los países que opinan por igual al 
proyecto de artículos sobre la protección de los conocimientos tradicionales).
- Recursos genéticos: (Documento consolidado en relación con la propiedad intelectual y los recursos 
genéticos).
- Recursos genéticos: WIPO/GRTKF/IC/20/5 (Opciones para la labor futura en relación con la propiedad 
intelectual y los recursos genéticos).
- Recursos genéticos: WIPO/GRTKF/IC/20/6 (Contribución de los países de ideas afines a los objetivos y 
principios sobre la protección de los recursos genéticos y proyecto de artículos preliminares sobre la protección 
de los recursos genéticos).

Comité Permanente de Derecho de Autor (SCCR)

Los temas más relevantes que se trata en el SCCR tienen que ver con limitaciones y excepciones y la protección 
de organismos de radiodifusión.

Dentro del ámbito de las limitaciones y excepciones se tienen 3 subtemas principales:

1) Instituciones docentes y de investigación y personas con otras discapacidades.
2) Limitaciones y excepciones a favor de las bibliotecas y los archivos.
3) Limitaciones y excepciones a favor de las personas con discapacidad visual / personas con dificultad para 
acceder al texto impreso.

Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR)

Paraguay en la sesión del Comité de mayo de 2009, decidió copatrocinar el Proyecto de Tratado sobre 
limitaciones y excepciones de Derechos de Autor a favor de personas con discapacidades visuales, en donde 
acompañamos al Brasil y Ecuador.

El objetivo es dar solución a las barreras transfronterizas y que se aprueben limitaciones al Derecho de autor y 
los Derechos Conexos que permitan compartir formatos especiales en forma legal para que los ciegos y 
discapacitados visuales puedan acceder a mayor cantidad de material de lectura.

- SCCR/23/8: Documento de trabajo en el que figuran los comentarios acerca de un Instrumento Jurídico 
Internacional Adecuado (independientemente de su forma) sobre Excepciones y Limitaciones para las 
Bibliotecas y los Archivos, y las Sugerencias de Contenido a ese respecto.

-  SCCR/24/8Prov: Documento de trabajo provisional acerca de un instrumento jurídico internacional adecuado
(independientemente de su forma) sobre limitaciones y excepciones para las instituciones educativas, docentes 
y de investigación y las personas con otras discapacidades, en el que figuran comentarios y propuestas de textos.

- SCCR/24/9: Documento de trabajo revisado sobre un instrumento internacional relativo a las limitaciones y 
excepciones para personas con discapacidad visual/personas con dificultad para acceder al texto impreso.

- SCCR/25/10: Documento de Trabajo Relativo a un Tratado Sobre la Protección de los Organismos de 
Radiodifusión.

De los límites al Derecho de Explotación. Marco Internacional.

Éstas excepciones están contenidas en el Convenio de Berna en su Art. 9.2, en la Convención de Roma en su Art. 
15, en el Acuerdo sobre los ADPIC Art. 9 (donde relaciona este acuerdo con el Convenio de Berna y expresa que 
los miembros de éste observarán los Arts. 1 al 31 del Convenio de Berna, por lo que claramente, el Acuerdo de la 
OMC nos remite al Art. 9.2 de Berna, anteriormente citado).

Los últimos tratados de la OMPI, denominados comúnmente “Tratados Internet de la OMPI”: el Tratado de la 
OMPI sobre Derecho de Autor (TODA ó WCT, por sus siglas en Inglés) y el Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación, Ejecución y Fonogramas (TOIEF ó WPPT, por sus siglas en inglés), consagran excepciones al 
derecho de autor en sus Arts. 10 y 16, respectivamente.

De los límites al Derecho de Explotación. Marco Nacional.

Educación y enseñanza: Art. 38 (Ley 1328/98): ”…Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser
comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, en los 
casos siguientes:

Art.38.3 “…Cuando se trate de copias únicas y personales que con fines exclusivamente didácticos utilicen los 
docentes en establecimientos de enseñanza”.

Art. 39.1 “…La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en 
instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo 
perseguido, de artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización 
se haga conforme a los usos honrados…”.

Bibliotecas y Archivos: Art. 39.2 (Ley 1328/98): “La reproducción individual de una obra por bibliotecas o 
archivos públicos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su Colección permanente, 
para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para sustituir en la 
colección permanente de otra biblioteca o archivo un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, 
siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables.
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Ejemplar en formato accesible se entendera la reproduccion de una obra, de una manera o forma alternativa 
que de a los beneficiaros acceso a ella.

- Precio razonable para los países desarrollados.
- Precio razonable para los países en desarrollo.
- Entidad autorizada.
- Persona Ciega;
- Con discapacidad visual o dificultad para percibir o leer. Incapaz, por una discapacidad fisica, de 
sostener o manipular un libro.
- Intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible.
- Importacion de ejemplares en formato accesible.
- Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE LOS 3 CRITERIOS

[La prueba de los tres criterios deberá interpretarse respetando los intereses legítimos de terceras partes,
con inclusión de:

a) los intereses derivados de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
b) los intereses relacionados con la competencia, en particular, los relativos a los mercados secundarios; y
c) otros intereses públicos, en particular, los relativos al progreso científico y al desarrollo cultural, educativo,
social o económico.]

SCCR/25/10 - Documento de trabajo relativo a un Tratado sobre la Protección de los 
Organismos de Radiodifusión

Algunas posibles definiciones:
- Señal, el portador, generado electrónicamente, capaz de transmitir una emisión o una difusión por cable 
- Emisión, la transmisión de una señal por un organismo de radiodifusión, o en nombre de éste, para su 
recepción por el público .
- Organismo de radiodifusión, la persona jurídica que tome la iniciativa de la preparación, el montaje y la 
programación del contenido, habiendo obtenido a tal fin, de ser necesario, la autorización de los titulares de 
derechos, y asuma la responsabilidad jurídica y editorial de la comunicación al público de todo el material 
incluido en su señal emitida;
Art. 2.28 (Ley 1328/98): Organismo de radiodifusión: persona física o jurídica que programa, decide y ejecuta las emisiones.

- Retransmisión, la transmisión por cualquier medio, hecha por cualquier persona que no sea el organismo de 
radiodifusión originario, para su recepción por el público, de forma simultánea o diferida.
Art. 2.39 (Ley 1.328/98): Retransmisión: la reemisión de una señal o de un programa recibido de otro organismo de 
radiodifusión.

- Fijación, la incorporación de sonidos o imágenes, o de sonidos e imágenes, o de las representaciones de éstos, 
a partir de la cual puedan ser percibidos, reproducidos o comunicados mediante un dispositivo
Art. 2.12 (Ley 1.328/98): Fijación: la incorporación de signos, sonidos o imágenes, o de sus representaciones, sobre un medio 
que permita su percepción, reproducción o comunicación.

- Comunicación al público, toda transmisión o retransmisión al público de una señal emitida, o una fijación de la 
misma, por cualquier medio o plataforma.
Art. 2.4 (Ley 1.328/98): Comunicación pública: acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier 
medio o procedimiento.

 Discapacitados visuales (invidentes): Art. 39.6 (Ley 1328/98): “La reproducción de las obras mediante el sistema 
Braille u otro procedimiento específico, para uso exclusivo de invidentes, siempre que la misma no persiga un fin 
lucrativo o que las copias no sean objeto de utilización a título oneroso”.

De los límites al Derecho de Explotación. Regla de los 3 Pasos.

El Convenio de Berna en su Art. 9.2 y el Acuerdo sobre los ADPIC en su Art. 13, establecen presupuestos para que 
se pueda aplicar excepciones y limitaciones al Derecho de Autor. A los mismos se los conoce como la “Regla de 
los 3 pasos” y hacen referencia a que la utilización de una obra sin autorización ni pago DEBE HACERSE 
EXCLUSIVAMENTE:

Paso 1: En DETERMINADOS CASOS ESPECIALES (Ej: uso personal, uso por bibliotecas y archivos (casos 
específicamente determinados en la ley. Interpretación restrictiva).

Paso 2: Con tal de que ESA REPRODUCCIÓN NO ATENTE CONTRA LA EXPLOTACIÓN NORMAL DE LA 
OBRA (Ej: que no afecte la manera usual en que los titulares extraen valor su la obra).

Paso 3: Ni CAUSE UN PERJUICIO INJUSTIFICADO A LOS INTERESES LEGÍTIMOS DEL AUTOR (Tiene 2 
aristas: 1, una relacionada a la difusión o divulgación de obras no autorizadas y 2, que no ocasione un 
daño patrimonial al autor o titular del derecho.

“…Las reproducciones admitidas en este artículo serán permitidas en tanto no atenten contra la 
explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses Legítimos del autor.” 
(Art. 39.7)
- Usos honrados.

SCCR/24/9: Documento de trabajo revisado sobre un instrumento internacional relativo a 
las limitaciones y excepciones para personas con discapacidad visual/personas con 
dificultad para acceder al texto impreso.

Derechos exclusivos: Reconoce la importancia de laprotección del derecho de autor como incentivo para la 
creación literaria y artística, y para incrementar las posibilidades de todas las personas de participar en la vida 
cultural de la comunidad, gozar de las artes y compartir el avance científico y sus beneficios.

Excepciones y limitaciones: Se reconoce la importancia y la flexibilidad de la protección del derecho de autor 
como incentivo para la creación literaria y artística, y para incrementar las posibilidades de todas las personas 
con discapacidad visual / personas con dificultad para acceder al texto impreso de participar en la vida cultural 
de la comunidad, gozar de las artes y compartir el avance científico y disfrutar de sus beneficios.

Documento de Trabajo SCCR/24/9

Se reconocen los retos que para las personas con discapacidad visual y personas con dificultad para acceder al 
texto impreso representa el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, incluidas las 
plataformas tecnológicas de publicación y comunicación, de naturaleza transnacional.

Dificultades que acarrea que la legislación nacional en materia de derecho de autor sea territorial por 
naturaleza, y de que cuando se realizan actividades en más de una jurisdicción la incertidumbre en cuanto a la 
legalidad.
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OMC - Organización Mundial de Comercio

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio 
entre CGR 32 las naciones.

Su principal función es velar por que el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible.
Lo integran 157 Miembros al 24 de agosto de 2012, por ejemplo:

- Paraguay (1°de enero de 1995),
- China (11 de diciembre de 2001),
- Federación de Rusia (22 de agosto de 2012).

Acuerdo sobre los ADPIC

Artículo 68
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los 
Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad 
de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en 
particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. 
En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere 
adecuadas y recabar información de ellas.

En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, 
las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

Sub Grupo de Trabajo. SGT 7 Industrias - MERCOSUR

El SGT Nº 7 del MERCOSUR es el Subgrupo de Trabajo de Industria, creado para tratar los temas relacionados a 
las políticas industriales de los países integrantes del bloque, con el objetivo de contribuir a la integración 
productiva y avanzar hacia una política industrial común.

Entre los temas permanentes de discusión se encuentran aquellos relativos a las Pequeñas y Medianas 
Industrias y Artesanía, Propiedad Intelectual y Calidad e Innovación.

Protocolo de Armonizacion de Normas de Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, 
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.
Ratificado por Ley 912 del 1 de agosto de 1996.

Protocolo sobre Modelos y Dibujos Industriales que tuvo culminacion administrativa posterior, pero nunca 
fue ratificado por ninguno de los paises miembros.

Se están negociando los siguientes documentos:
- Protocolo de Armonizacion de Normas de Propiedad Intelectual Marcas e Indicaciones de Procedencia
- Protocolo de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen
- Matrices de Patentes
- Observancia en Derecho de Autor

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo a autorizar:

 i) la fijación de sus emisiones;
ii) la reproducción directa o indirecta, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma, de las fijaciones de 
sus emisiones;
iii) la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio, incluida la retransmisión inalámbrica simultánea, la 
retransmisión alámbrica y la retransmisión por redes informáticas;
 iv) la comunicación al público de sus emisiones;
v) la puesta a disposición del público del original y las copias de las fijaciones de sus emisiones;
vi) la transmisión por cualquier medio de sus emisiones, una vez fijadas, para su recepción por el público. Toda 
Parte Contratante podrá declarar, en una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, que 
conferirá protección a los organismos de radiodifusión, no mediante el derecho exclusivo de autorizar previsto 
en el párrafo 1, sino disponiendo que estará prohibida la transmisión de sus emisiones, sin el consentimiento de 
los organismos de radiodifusión, efectuada a partir de fijaciones no autorizadas de sus emisiones;
vii) la puesta a disposición del público del original y de las copias de las fijaciones de sus emisiones, mediante 
venta u otra transferencia de propiedad.

Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales

- El 26 de junio de 2012 en Conferencia Diplomática se adopta el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales.
- Lo firmaron 51 países.
De América, los siguientes: Chile, Colombia, Costa rica, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, 
E.E.U.U. (10 países)
- El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Partes hayan depositado sus instrumentos 
de ratificación o adhesión.  

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales otorga mayor firmeza a los derechos 
patrimoniales de los actores y actrices cinematográficos y otros artistas intérpretes o ejecutantes, abriendo la 
posibilidad de que estos obtengan ingresos adicionales a su labor. Permite que los artistas intérpretes o 
ejecutantes compartan con los productores los ingresos que generen internacionalmente las producciones 
audiovisuales. También concederá a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos morales que les permitan 
exigir que sean identificados como tales o impedir la mutilación de sus interpretaciones o ejecuciones.

El nuevo tratado afianza la precaria posición que tienen los artistas intérpretes o ejecutantes de la industria 
audiovisual gracias a un marco jurídico internacional más claro para su protección. Por primera vez se concederá 
a los artistas intérpretes o ejecutantes protección en el entorno digital.

El tratado contribuirá además, a salvaguardar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes contra la 
utilización no autorizada de sus interpretaciones o ejecuciones en medios audiovisuales, tales como la 
televisión, el cine y el vídeo.



Memorandum de Entendimiento entre el 
Gobierno de Paraguay y el de los EE.UU.

Temas relevantes en Derecho de Autor:
- Observancia.
- Software.
- Extensión de los plazos de protección de los Artistas, 
Interpretes, Ejecutantes, y Productores de Fonogramas.

ACUERDOS DE COOPERACION:
- Paraguay-México

Negociaciones Mercosur - UE

Temas relevantes en derecho de autor:

- Excepciones y limitaciones.
- Observancia.
- Extensión de plazos de protección.
- Elusión de medidas tecnológicas.
- Gestión colectiva.
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EL POTENCIAL “CONFLICTO” ENTRE 
1PATENTES Y MEDICINAS ESENCIALES

2por Gustavo Schötz

I. PLANTEO DEL PROBLEMA

El problema que abordaré es por demás complejo. Tanto es así que fue el objeto principal de un proyecto de 
investigación al que nos abocamos por bastante tiempo el en Centro de la Propiedad Intelectual de la 

3Universidad Austral y cuyos resultados fueron publicados recientemente . Estructuraré brevemente las 
principales premisas y conclusiones, y trataré con un poco más de detalle un caso particular ocurrido en Brasil. La 
indicación del termino “conflicto” no es caprichosa, sino que busca resaltar la inexistencia de un conflicto. En 
este sentido, abogo por una armonización de los derechos. 

Algunas premisas básicas a establecer son las siguientes:
a) La salud y la vida son derechos fundamentales, ya sean reconocidos a nivel constitucional, o como definición 
dogmática de los tratados internacionales de derechos humanos;
b) La propiedad intelectual también ha sido reconocida en los instrumentos internacionales y entre los derechos 
y garantías fundamentales;
c) En ocasiones estos dos derechos parecieran colisionar, y aparece el potencial conflicto entre la salud y las 
patentes sobre medicamentos, cuando a consecuencia de la existencia de un derecho exclusivo pudiera 
escasear el medicamento o tener un precio muy elevado;
d) Es preciso establecer un mecanismo de solución en los ámbitos nacionales e internacionales, considerando 
que el potencial conflicto se da por igual en otros ámbitos: derecho de autor y derecho a la educación, derechos 
de propiedad intelectual y derecho a la libertad de expresión, patentes y derecho de los agricultores, libertad de 
expresión y derecho a la intimidad, etc. 
e) El mecanismo de solución, por tanto, podría ser semejante a los utilizados para resolver otros conflictos.

Continuando con un razonamiento abreviado, también cabe constatar la existencia de un bien común propio de 
la comunidad internacional, integrada por pacientes, médicos, agentes sanitarios, organizaciones sin fines de 
lucro, inventores e investigadores, gobiernos, fabricantes de genéricos, etc. Las premisas a verificar en este 
aspecto incluye:

a) Se puede establecer que tanto la salud como la creatividad de todos los miembros de la comunidad son bienes 
humanos básicos, en el sentido que pueden ser participados por todos, sin considerar la medida en que cada 
uno de esos bienes puedan ser disfrutados luego individualmente, o su existencia real en concreto;
b) Los bienes humanos, en cuanto valores deseables y asentados sobre la condición de seres humanos, dan lugar 
a los derechos naturales;
c) A su vez, los miembros de una comunidad tienen intereses comunes y compartidos; así, ya sea una comunidad 
nacional o internacional, todos deseamos la vida y la salud de todos los miembros; de aquí que un bien común 
será siempre la razón de ser de una comunidad cualquiera.
d) Sin embargo, para pasar de este nivel de generalidad a conclusiones operativas, hay que detallar las 
relaciones, fines y bienes de esa comunidad en particular;

1 Resumen de la conferencia brindada en APAPI…
2 Profesor a tiempo completo en la Universidad Austral, de Argentina, en Derecho Internacional Privado, Contratos Civiles y Comerciales y Propiedad Intelectual. Director Ejecutivo del Centro de la 
Propiedad Intelectual y Director Académico de la Maestría en Propiedad Intelectual. Consultor de la OMPI para la creación de la Academia de Propiedad Intelectual en la República de Colombia. 
3 Cfr. IANNELLO, Pablo, MIGLIORE, Joaquín, NUÑEZ, Javier y SCHÖTZ, Gustavo, Patentes y Medicinas Esenciales – La armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual, Heliasta, 
Buenos Aires, 2013.
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e) En el caso especial que nos ocupa, es posible advertir una comunidad internacional de pacientes e inventores, 
que se requieren mutuamente.

De aquí que sea posible proponer algunas enunciaciones, muy generales, que establezcan un consenso y punto 
de partida para la búsqueda de la solución del potencial conflicto. Estas serían: 

a) la salud del paciente mediante el acceso al medicamento es algo bueno que conviene a todo hombre;
b) se debe favorecer que los hombres puedan recibir la medicación necesaria; 
c) se debe evitar la enfermedad o la muerte por no poder acceder a medicamentos; 
d) la provisión de medicamentos al paciente necesitado es algo valioso. 
e) se debe promover la búsqueda de nuevos y mejores medicamentos; 
f) quien favorece a la sociedad con mejores medicamentos, fruto de su esfuerzo o inversión, merece una 
recompensa; 
g) quien ha invertido tiempo, esfuerzo y capital para obtener nuevos bienes, no puede ser privado de esos bienes 
sin justa compensación. 

De modo general, se podría por tanto proponer que no existen antinomias, sino un bien común que se 
manifiesta en derechos coexistenciales y complementarios. En toda sociedad, la autoridad ejerce la distribución 
de la cosa común y asigna derechos mediante normas, de las cuales algunas son principios y otras reglas. Los 
primeros son juicios deónticos que carecen de la necesaria precisión, mandando, prohibiendo o permitiendo 
conductas de unos agentes respecto de otros. De allí que habrá que determinar los principios mediante las 
posteriores reglas que asignen los derechos concretos a sus beneficiarios, con los respectivos  obligados a dar 
unos bienes, o a abstenerse de ciertas conductas. 

Los derechos, por tanto se asignan o enuncian en tres términos. Por tanto, para saber en qué consiste el derecho 
a la salud, o bien cómo se concreta el derecho a la patente, habrá que atenerse a lo expresado en los tratados 
internacionales o las legislaciones nacionales. 

Así, el art. 8 de los ADPIC indica: “1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán 
adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el 
interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que 
esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo”. Sin embargo, de su redacción no se 
deriva de modo directo y preciso cuáles son esas medidas necesarias, o qué es compatible con el mismo 
Acuerdo. 

Lo mismo se puede decir del Párrafo 1 del art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la 
alimentación, el vestido la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Otro tanto se puede 
decir de la Constitución de la OMS, de 1946, donde se estatuye que “El goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”. ¿Se trata de un derecho negativo o positivo? Es decir, ¿exije 
conductas precisas o se trata de impedir las interferencias? ¿Ante quién es reclamable? ¿Qué prestaciones 
positivas requiere?.

Se requieren, por tanto, algunas determinaciones clave. En primero lugar, cabe aclarar que el Estado es el primer 
sujeto pasivo del derecho a la salud. Ya que el paciente es miembro de una comunidad, corresponde a esa 
comunidad asegurar la vida y salud de todos y cada uno de sus miembros. Sólo de modo indirecto la obligación 
recae sobre los particulares, ya sea que se hayan obligado contractualmente con el paciente (seguro social), o 
que los particulares hayan sido impuestos de modo delegado de la obligación que recae primariamente sobre la 
comunidad organizada. 

Por tanto, las empresas farmacéuticas no son los sujetos pasivos del derecho al medicamento ni están obligadas 
a proveerlo de modo primario. Lo que se les exije a estas empresas es que las medicinas estén disponibles, en 
cantidad y calidad suficiente, que no causen daño, y que cumplan con toda la legislación, lo que incluye que no 
establezcan precios abusivos. 

El derecho del titular de la patente, como dije, también es considerado un derecho fundamental. Así, en 
términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 17:  “1. Toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 
Adicionalmente, en el art. Art. 27 párr. 2 se indica que “Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora”. Posteriormente, estos derechos fueron concretados en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), art. 15: “1. Los estados partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a: a) participar en la vida cultural; b) gozar de los beneficios del proceso 
científico y de sus aplicaciones; c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. Estos derechos, 
enunciados en forma de principios ?no de reglas?, deben armonizarse con otros. Así, en la Declaración 
Americana de Derechos del Hombre, se establece: “Artículo XIII. Derecho a los beneficios de la cultura. Toda 
persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los 
beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene 
asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los 
inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor”.

Desde el punto de vista de la patente como derecho de propiedad, también se requieren por tanto algunas 
determinaciones clave. ¿Es la propiedad intelectual un derecho humano? ¿Ocupan todos los DPI una misma 
jerarquía o rango? ¿El derecho a la patente es un derecho humano? ¿ Deben ser así considerados todos los 
derechos derivados de una patente? ¿Implica considerarlos absolutos, incluso a expensas de otras necesidades 
de la sociedad? ¿Puede una empresa ser titular de derechos humanos? ¿Las empresas farmacéuticas son 
titulares de derechos humanos?.

También podemos establecer que la propiedad, en cuanto derecho, está sujeta a las limitaciones del acto de 
concesión y a la legislación que la regula. A mi parecer, por tanto, no estaría afectado el derecho a la propiedad si, 
de acuerdo a la legislación, válidamente sancionada y ajustada a derecho, y de modo que no resulte arbitrario, la 
patente no es concedida. Sin embargo, sí podría invocarse el derecho humano (o garantía fundamental) a la 
propiedad si un titular de una patente es privado injustamente de su bien, o se afecta su pleno goce y disfrute.

Estas premisas se aplican a las patentes en medicamentos. En gran medida porque la inversión hecha en 
investigación y desarrollo en vista a un futuro retorno genera una expectativa como contraprestación. Sin duda 
alguna, en todos los ordenamientos, esa inversión es una propiedad. Y también porque es el modo como la 
sociedad ha elegido asignar recursos a la innovación en medicina. La situación se agrava en este sector científico 
e industrial porque las fallas de mercado en la generación de información son en el sector farmacéutico. 

II. SOLUCIONES DISPONIBLES

No es novedoso que se trate de solucionar los “conflictos” de derechos fundamentales. Así, en algunos países se 
acude a la jerarquización de los derechos o libertades preferidas. En otros al Balancing test o ponderación. 
También algunos doctrinarios y tribunales favorecen la aplicación de la teoría de los límites externos. En esta 
búsqueda, me he inclinado por la doctrina del contenido esencial de los derechos.

Esto implica delimitar primero el ámbito material y formal de cada derecho. Luego, juzgar los hechos para 
averiguar qué derecho está presente en el caso, lo que implica analizar cada situación individualmente. De este 
modo será necesario determinar al menos los siguientes elementos de cada derecho en juego:
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I. A. ANTECEDENTES DEL CASO

El art. 196 de la Constitución Federal de Brasil establece:

“La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas 
que tiendan a la reducción del riesgo de enfermedad y de otros riesgos y al acceso universal e igualitario a las 
acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación”.

Distintas organizaciones sociales, durante las décadas de 1980 y 1990, y grupos de representantes de los 
enfermos de HIV, argumentaron desde la Constitución para reclamar el acceso gratuito a los retrovirales; 
también sostenían que debían ser producidos por el Estado. Como parte del reclamo, manifestaban que si 
hiciera falta, se deberían aplicar licencias compulsivas, limitando los derechos de las compañías farmacéuticas 
respecto de determinados productos.

A partir de 1990 el gobierno comenzó con las entregas gratuitas de AZT, uno de los primeros antiretrovirales. 
Inicialmente fue adquirido de la compañía farmacéutica propietaria de las patentes. Sin embargo, debido a los 
altos costos que esto significaba de acuerdo a los precios de mercado, en 1993 el Gobierno Federal comenzó a 
comprar a compañías locales, que producían versiones genéricas más económicas. En ese momento no existían 
obstáculos insalvables respecto de la patente, ya que se trataba de una época pre ADPIC. 

Luego, desde 1996, con la nueva ley 9279/96, los medicamentos comenzaron a tener protección por vía de 
patentes, si bien existía una dispensa temporaria, al ser Brasil un país en desarrollo, y por tanto contar con un 
período de gracia para la implementación de los ADPIC. El plazo de plena vigencia de la protección de patentes 

5regiría a partir del 1 de enero de 2000 . 

La ley 9331/96 obligó al gobierno federal a proveer el tratamiento contra HIV a todos los ciudadanos brasileños. 
La ley de patentes permite al gobierno establecer una licencia compulsiva cuando un titular ejercita su derecho 
de modo abusivo, o por medio de un abuso de posición dominante. La decisión debe estar sostenida por una 
decisión administrativa o judicial. El decreto presidencial 3201 de 1999 definió que se debe entender por 
emergencia nacional e interés público. 

En el año 2000 Estados Unidos solicitó la apertura de un panel a Brasil ante la OMC, por considerar que el 
requerimiento de falta de fabricación local como supuesto para la concesión de una licencia compulsiva, no era 
acorde con el ADPIC. En efecto, el art. 27.1 del ADPIC no permite discriminar por lugar de fabricación. Brasil y 

6Estados Unidos llegaron a un acuerdo: antes de conceder una licencia compulsiva, consultaría a EUA . 

El Efavirenz, bajo la marca STOCRIN®, es un antiretroviral (ARV) contra el HIV producido por Merck, Sharp & 
Dohme (Merck), que permite una toma diaria. En 2003 el Ministerio de Salud de Brasil (MSB) inició 
negociaciones con los laboratorios para solicitar mejores precios. Llegada cierta fase de la negociación, el MSB 
amenazó con la aplicación de licencias obligatorias. Concretamente, sobre el ARV de Merck.
Es importante mencionar alguna información relevante que permita resolver el caso considerando el esquema 
conceptual desarrollado en los párrafos anteriores.

- Desde su lanzamiento en 1998, el costo de Efavirenz se redujo en un 77% en Brasil. El tratamiento con Efavirenz 
resultaba el más económico entre todos los ARV, ya que se podía tratar de dos a cuatro pacientes con el mismo 
costo que el de otros medicamentos antirretrovirales. 

- MSD tenía establecida una política de precios diferenciados. En casos de países de bajo índice de desarrollo

a) fin o fines para los cuales se reconoce cada uno de los derechos, es decir el derecho del Estado a suspender o 
bien limitar el derecho del titular de la patente, y el derecho del titular a que se lo respete en su propiedad o se le 
pague el precio solicitado; 
b) quién es el titular de cada derecho; en este sentido, la pugna generalmente se presentará entre el gobierno 
que quiere favorecer a una población de pacientes, y el titular de la patente del medicamento imprescindible; 
c) quién debe respetar o dar efecto al derecho de aquel; es decir, quien es el sujeto obligado con determinadas 
conductas respecto del otro sujeto, y viceversa;
d) cuál es el sentido, alcance y condiciones de ejercicio de cada uno de los derechos; tiempo y otras 
circunstancias y condiciones para su aplicación;
e) cuáles son las condiciones en las que el titular pierde su derecho; es decir, las condiciones de legítimo ejercicio 
de cada una de los derechos, mediante las pretensiones presentadas en la argumentación;
f) qué facultades y poderes ostenta el titular en caso de incumplimiento del deber del sujeto pasivo; es decir, en 
caso de que el titular de patente incumpla con sus obligaciones, qué facultades tiene el Estado, y a su vez, en caso 
de que el gobierno incumpla qué facultades tiene el titular;
g) finalmente, qué libertades y facultades de obrar disfruta el titular que demanda el derecho.

Estos interrogantes se presentan frente a una norma norma cuestionada, ya sea concreta o hipotética. Así, una 
norma hipotética sería: “ante la escasez de dosis necesarias para atender a una población, y tratándose de un 
medicamento bajo patente y sin sustituto terapéutico, el Estado aplicará una licencia obligatoria permitiendo a 
terceros proveedores que faciliten la producción necesaria, sin hacer caso de la patente o pagando una regalía”. 
Si esa fuera la norma, en la que hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica determinada, el juzgador 
deberá considerar:

a) ¿Tiene una finalidad constitucional y socialmente relevante?
b) ¿Es adecuada en la relación de los medios respecto de la finalidad perseguida?
c) ¿Requiere necesariamente de esas prescripciones?
d) ¿Es proporcionada en cuanto lo que se obtiene con lo prescripto, y lo que impide por ello?
e) ¿Respeta el contenido esencial del derecho?
f) ¿Es parte de la esfera de funcionamiento razonable de ese derecho?

He aquí una norma hipotética precisa, elaborada frente a un caso particular, con unos hechos concretos, que 
busca analizar la solución de justicia. La regla elaborada será contrastada sistemáticamente en el marco de todo 
el ordenamiento, incluyendo los tratados internacionales de los que es parte el Estado, la Constitución y sus 
garantías, las normas reglamentarias, etc. 

A fin de evaluar en concreto el funcionamiento del sistema, analizaré un caso particular. 

III. EL CASO EFAVIRENZ

En esta parte final trataré de aplicar el marco conceptual anterior a un caso de licencia compulsiva ocurrido en 
Brasil. Haré hincapié en la teoría del contenido esencial de los derechos, para la cual es oportuno recordar que 
uno de los presupuestos necesarios es que los derechos no se evalúan en abstracto, sino en una situación 
determinada. 

La elección de este caso radica en la singular posición que ocupa Brasil. Por una parte, es un país con un 
importante nivel de desarrollo económico y amplia población. Por otra parte, tiene capacidad de producción 
propia de medicamentos y una posición muy definida en los foros internacionales donde se negocia la 

4propiedad intelectual. 5 La estrategia de licencias compulsivas en Brasil se ve fortalecida por la capacidad de producción de genéricos con que cuenta el país, lo que la diferencia de los recursos a que pueden acceder países más 
pobres, dependientes de modo exclusivo de la importación. Las tres etapas seguidas en Brasil fueron la fabricación local mientras no hubo protección de patentes, luego la presión sobre las empresas para la 
baja de precios ante la amenaza de las licencias compulsivas, y finalmente la concesión misma de las licencias ante la negativa de las empresas a conceder los precios requeridos por el gobierno. Cfr. 
HELFER y AUSTIN, Human Rights…, pp. 130-131. También cfr. RODRIGUES WCV. y SOLER O., “Licença compulsória do efavirenz no Brasil em 2007: contextualização”. Rev Panam Salud Publica, 
2009;26(6), pp. 553–559.
6 La solicitud de celebración de consultas de USA a Brasil ante la OMC consta en el documento WT/DS199/1, de 8 de junio de 2000. La solución acordada está disponible en el documento WT/DS199/4, de 
19 de julio de 2001. Respecto del debate político, puede consultarse FLANAGAN y WHITEMAN, ''AIDS is Not a Business…'', p. 70.
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Entre los argumentos de Merck, se pueden mencionar:

- El respeto de la propiedad intelectual es esencial para crear el entorno adecuado para la innovación y la 
investigación básica, un entorno estable para la inversión, tanto a nivel local como internacional.
- La pérdida de una patente crea un clima generalizado de inseguridad y falta de respeto de las normas. Se debe 
fomentar la investigación en medicamentos para países subdesarrollados, sin penalizar la innovación.
- Los daños a la economía pueden ser mayores a los presuntos ahorros.

8- Los genéricos pueden ser más económicos porque no han hecho la inversión en investigación y desarrollo .
- Los genéricos suelen ser más caros en Brasil que en el mercado internacional.
- La rentabilidad pasará a manos privadas que no han hecho el desarrollo.
- Se debe evitar un tratamiento emocional del problema.
- No se puede cargar todo el riesgo en las ventas en países desarrollados. Si Brasil no paga, ¿quién puede pagar?

I. C.  LA LICENCIA COMPULSIVA

El proceso de otorgamiento de la licencia compulsiva tuvo inicio el 24 de abril de 2007, con la publicación del 
anuncio 886/2007 del Ministerio de Salud, que declaró el medicamento de interés público. El laboratorio MSD 
tuvo un plazo de 7 días para pronunciarse, al final del cual hizo la oferta de U$S 1,10 por comprimido. La oferta 
fue rechazada por el gobierno y el 4 de mayo de 2007 el Presidente da República firmó el decreto 6 108/2007, 
que oficializó el licenciamiento compulsivo del Efavirenz. Se estableció un plazo inicial de 5 años, el que podría 
ser renovado por otro período igual. 

La regalía se estableció en el 1,5% sobre los precios a pagar por el MSB a los importadores o fabricantes locales. 
Los medicamentos bajo licencia compulsiva no podrían ser comercializados, sino solamente adquiridos y 
distribuidos por el MSB para el plan de atención sanitaria de la población que padece AIDS. El decreto permite 
tanto la fabricación local como la importación desde países donde no exista la protección de patentes. Tal como 
manifiesta la disposición, se estarían conformando al menos una de las condiciones necesarias para la licencia 
compulsiva: el abuso, la necesidad pública o la emergencia nacional.

De acuerdo a PIRES DE CARVALHO, el gobierno brasileño mencionó que la licencia se otorgaba en virtud de un 
uso público no comercial. A decir verdad, eso hubiera justificado no haber entrado en negociaciones previas (art. 
31. b. del ADPIC). Como vimos, el gobierno recibió una oferta de MSD, la que resultó insatisfactoria. Pero 
también es posible que haya utilizado la expresión “uso público no-comercial” para evitar disputas sobre la 
negociación, al tratarse de una propuesta que no incluía las condiciones normales de comercialización exigidas 

9por el mismo artículo .

Quienes estuvieron de acuerdo con la medida, consideraron que la innovación no se vería afectada, ya que las 
ventas de los países en desarrollo sólo significan el 11% de las ventas mundiales de las compañías farmacéuticas, 
y de esto América Latina sólo representa el 4%. Estiman que las compañías no dejarán de invertir por perder una 
parte de las ventas en estos mercados. Pero también es cierto que Brasil representa uno de los 10 mercados 

10mundiales más importantes de medicamentos . 

En todos los casos de otorgamiento de una licencia compulsiva, se debe primeramente intentar una licencia 
11voluntaria (art. 31 b) de los ADPIC) . Aparentemente el requisito fue cumplido por el gobierno brasileño, ya que 

hizo un pedido concreto: el precio pagado por Tailandia. 
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 humano e incidencia del HIV mayor al 1% de la población, el costo anual por paciente era de U$S 277,40. En los 
países con índice de desarrollo humano medio y tasa de prevalencia HIV menor al 1% de la población, el costo 
era de U$S 697,15 por paciente y año. 

- En consecuencia, en el momento de la licencia los precios de Brasil eran un 86% menor a los de EEUU. Los 
medicamentos eran vendidos a gobiernos y organizaciones, sin que pudieran ser reexportados. 

- MSD redujo paulatinamente el precio de la dosis de Stocrin, de U$S 2,10 en 2002 a U$S 1,57 en 2003. 

- Finalmente, luego de duras negociaciones, Merck ofertó U$S 1,10 en 2007. De haberse aceptado esa oferta, 
hubiera implicado un ahorro de U$S 46M anuales.

- En su paulatina incorporación de pacientes al tratamiento universal, el MSB gastó en 1999, U$S 479M en ARV, 
para atender a 73.000 pacientes. Significó el 3,20% del total de gastos del Ministerio de Salud. En 2005, el gasto 
fue de U$S 549 millones para el tratamiento de 161 mil pacientes. Equivalía al 0,03% del PBI y al 1,7% de todo el 
presupuesto en salud. Se puede observar que el costo unitario por paciente tratado se redujo notablemente.

- El MSB se propuso como meta tratar al 100% de la población enferma en el año 2011, con un total de 250.000 
pacientes.

- De acuerdo a la información provista por el gobierno de Brasil, las licencias obligatorias podían lograr un ahorro 
adicional de U$S 30M anuales. Si la licencia se aplicara hasta el vencimiento de la patente, esto podía significar 
un ahorro total de U$S 237M hasta 2012.

- El gasto con Efavirenz representaba, en el año de la licencia compulsiva, el 17% del coste total de los ARV. 
Para el ejercicio de la licencia obligatoria, estaba previsto importar la materia prima desde la India, ya que 
inicialmente no se podía sintetizar en Brasil. 

I. B. LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES

7Entre los reclamos del gobierno, se pueden mencionar :

- El gasto en ARV no es sustentable, por el alto impacto en el presupuesto nacional. El impacto está dado 
principalmente por la gran cantidad de pacientes que utilizan el medicamento: el 42% del total.
- MSD ha sido inflexible en las negociaciones de precios. Inicialmente, ofreció solo un 3 % de descuento. Luego 
llegó a ofrecer el 30%. La primer oferta fue de US$ 1,59 por comprimido, para retroceder a U$S 1,10.
- MSD debería dar al Brasil el mismo precio que a los países del África Subsahariana o Tailandia, ya que son países 
de un nivel de desarrollo equivalente o bien tienen un menor porcentaje de pacientes bajo tratamiento. Así, el 
precio del Efavirenz en Tailandia es de U$S 0,65.
- Existen versiones genéricas del Efavirenz mucho más económicas, a U$S 0,45 por comprimido, como las 
producidas en la India: Cipla, Ranbaxy y Aurobindo.
- La quiebra de las patentes es necesaria para mantener el Programa Nacional sobre el VIH / SIDA y no causar 
daño a la población.
- La producción local de Efavirenz asegurará el aprovisionamiento a un costo más bajo.
- Más allá de los ahorros presupuestarios, la medida fortalecerá la posición de Brasil para negociar mejores 
precios de medicamentos y transferencia efectiva de tecnología, sobre la base de la capacidad local de 
producción.
- En definitiva, la producción estatal es la mejor solución para el Programa Nacional de DST/AIDS.

7 Información disponible en COSTA CHAVES, Gabriela, “Preguntas e respostas sobre o licenciamento compulsório do medicamento Efavirenz no Brasil”, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(ABIA), Rio de Janeiro, 2007.

8 Este asunto aparece claro en la literatura internacional. La CIPR, reconoce por ejemplo, que el laboratorio Far-Manguinhos, tiene capacidad para efectuar ingeniería reversa respecto de los 
antiretrovirales, como costos de producción razonables. Lo que queda claro es que ni el gobierno ni la empresa de genéricos ha incluido en los costos la investigación necesaria para llegar al medicamento. 
Cfr.  COMMISSION ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (CIPR), Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, p. 42.

9 PIRES DE CARVALHO, The TRIPS Regime…, p. 445. La política de Brasil parecería haber traído grandes mejoras en el acceso a los antirretrovirales. Se habla de ahorros de U$S400 millones al año, 
mediante la baja de los precios. El dato lo proporciona STERCKX, Sigrid, “Lack of Access to Essential Drugs: a Story of Continuing Global Failure, with Particular Attention to the Role of Patents”, en LENK, 
Christian, HOPPE, Nils y ANDORNO, Roberto, Ethics and Law of Intellectual Property. Current Problems in Politics, Science and Technology, Ahgate, Surrey, 2009, pp. 175-197, en 177.

10 Cfr. COSTA CHAVES, “Preguntas e respostas…”, nro. 12. También LOPES FERRAZ ELIAS, Fernando, “Patente de medicamento: a questão do licenciamento compulsório do Efavirenz”, 
http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume4/arquivos_pdf/sumario/art_v4_XII.pdf

11  Cfr. OMS, DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y POLÍTICA FARMACÉUTICA, “Globalización y acceso a los medicamentos - Perspectivas sobre el acuerdo ADPIC/OMC”, Serie DAP 
Nº 7, documento WHO/DAP/98.9, Segunda edición, 1998, p. 42.
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No podría un tribunal ? brasileño por caso? cuestionar si el gasto en armamento es muy alto y que esos fondos 
hay que destinarlos a construir hospitales; o que antes de promover la sede de los juegos olímpicos hay que 
invertir en I+D para lograr la cura del mal de Chagas; o si es menos prioritaria una autopista que la educación 

14primaria . La asignación de recursos es una tarea muy compleja. La distribución del presupuesto es una tarea 
conjunta del poder ejecutivo con el legislativo. No es, en principio, tarea del poder judicial. Pero si un derecho ha 
sido asignado, y para su ejercicio o disfrute se requiere una partida presupuestaria, un juez puede intervenir y 

15obligar a los demás poderes a respetar efectivamente ese derecho, ya sea de modo individual o colectivo .

Lo que sí corresponde a un juez o tribunal es revisar que no se conculque un derecho concedido. En este caso se 
pone en discusión el derecho del titular de la patente a recibir su remuneración. ¿Cuál? En principio, y salvo que 
se requiera intervención de un tercero o del Estado, la reclamada por el titular. Excepcionalmente, ante el abuso, 
se podrá fijar el precio de otro modo. Demostrar la abusividad es un proceso complejo y no fue el tema bajo 

16 17discusión . Aquí estaba en tela de juicio un ahorro “necesario” para atender a los pacientes . Necesario es 
equivalente a imprescindible, por tanto hay que demostrar que no existe otra alternativa, o que consideradas 
todas las circunstancias, es la mejor. En conclusión, ante la ausencia de abusividad, la restricción del derecho 
debe resultar necesaria. Mi respuesta entonces es negativa en este punto. Un ahorro no es motivo para 

18conculcar un derecho . 

Otro aspecto a considerar aquí es quién tiene a cargo demostrar la necesidad gubernamental en tomar esa 
19medida, o, en otros términos, justificar la falta de opción, dentro del grado de discrecionalidad que le cabe . En 

tal sentido, no es suficiente declamar la necesidad, sino que se requiere un razonado proceso de argumentación. 
Esto se puede interpretar en los mismos términos en que un Estado debe justificar si ha cumplido o no con sus 

20obligaciones en términos de derechos humanos .

iv. En cuarto lugar hay que preguntarse si la medida resulta proporcionada, es decir el 
balance entre lo que se obtiene con lo prescripto, y lo que se impide con ello. 

A diferencia de la pregunta anterior, se trata de verificar si es la mejor solución, no ya la única. Lo perseguido es la 
atención del universo de pacientes, a cargo del Estado. Lo que se impide, es el disfrute económico de la patente, 
salvo el limitado ámbito de la regalía percibida por la licencia compulsiva. MSD se ve fácticamente impedida de 
vender su producto, ya que si el gobierno atenderá gratuitamente a toda la población, no queda mercado 
disponible, cualquiera sea el precio. Es cierto que MSD conserva el derecho a que fuera de las empresas 
habilitadas por el uso no comercial, nadie más produzca o importe el Efavirenz. La respuesta podría remitirse al 
monto de la regalía percibida. Si el disfrute económico es razonable, vía el modo indirecto de la regalía, el 
objetivo del lucro de la empresa estaría satisfecho y la patente parcialmente resguardada. 

El otro aspecto a considerar es el plazo: debe ser definido y acorde a las circunstancias. Otorgar una licencia 
compulsiva hasta la finalización de la patente, implica vaciarla de contenido (art. 31 a) y c) de los ADPIC). En el 

12caso bajo estudio, se trató de un plazo de cinco años, renovado luego por cinco años más . 

I. D. LA APLICACIÓN AL CASO EFAVIRENZ DEL ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD

Procederé a aplicar los pasos mencionados supra.

i. La medida del gobierno brasileño, ¿tiene una finalidad constitucional y socialmente relevante? 

Sí, sin duda. Es necesario atender a la salud de la población afectada. Está previsto en la Constitución el acceso 
universal a la medicación; adicionalmente así lo prevé una ley específica respecto del SIDA. 

ii. Luego cabe preguntarse si es adecuada en la relación de los medios respecto de la finalidad perseguida, si con 
la medida se consigue el fin tenido en mira por el gobernante o el legislador. 

La respuesta es también positiva. Efectivamente, con la reducción de precios hay más posibilidades de lograr el 
tratamiento universal de los pacientes afectados. 

iii. En tercer término, hay que verificar si se requiere necesariamente de esas prescripciones, si es el único 
medio para lograr el fin. 

Aquí la respuesta no es tan sencilla. El Estado se ha comprometido a brindar cobertura sanitaria universal. Para 
esto se requiere la previsión presupuestaria y la dotación de los recursos. En los términos que el gobierno 
plantea el requerimiento, pareciera que no hay recursos para la compra del medicamento, cuando en realidad el 
núcleo del argumento es el ahorro conseguido. Parece ser totalmente diferente la situación de Brasil respecto de 
los países africanos, o incluso de Tailandia misma, país puesto como referente por el MSB. 

Brasil es la séptima economía mundial. El gasto en Efavirenz ?o en antiretrovirales en general?, es una parte 
pequeña del presupuesto total del país. Sí es más relevante en el presupuesto de salud. De todas maneras, la 
atención de un enfermo de SIDA no se reduce a la provisión del medicamento, sino que hay atención médica y de 
enfermería, estudios diagnósticos, internación en ciertos casos, etc. Por tanto, la atención no se reduce a bajar 
los precios de uno de los medicamentos. No parece, por tanto, que Brasil tuviera imposibilidad de atender 
sanitariamente a los enfermos de SIDA. Probablemente haya que administrar la escasez y relegar otros gastos. 

Como se indicó en el , un Estado “que no esté dispuesto a utilizar al máximo de los recursos de que dispone para 
dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12” (en 
referencia al PIDESC). Asimismo, “Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado 
de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha 
hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como cuestión de prioridad, 
las obligaciones señaladas supra”. Uno de los modos para poder cumplir con sus obligaciones consistirá en 

13reducir los precios mediante una licencia compulsiva . Pero el medio utilizado debería ser aquel que menos 
afecte los derechos de los demás actores involucrados, es decir, el menos gravoso.

Este último aspecto no es fácil de evaluar en sede judicial. Cómo un gobierno administra sus recursos no suele 
ser revisable por los tribunales. En los países en desarrollo, con necesidades múltiples de educación, seguridad, 
salud, vivienda, etc., el gasto en salud 'compite' en la asignación de recursos. En los países más pobres el 
'portfolio' de necesidades e intereses será diferente. En definitiva, las prioridades no las determinan los jueces, 
ya que la tarea distributiva no es propia, sino de los otros poderes. 

13 Cfr. HESTERMEYER, Human Rights…, p. 110.

14 Me permito una ironía. Si durante el Mundial de Fútbol de 2014, en Brasil, estuviera presente un accionista de MSD, bien podría decir, al sentarse en una butaca de los lujosos estadios: “Me lo tengo bien 
ganado; hemos contribuido generosamente con el evento”. 

15  A decir de la CSJN, “No corresponde al Poder Judicial decidir del acierto de los otros poderes públicos en la elección del medio empleado, ni de las consecuencias de orden económico que se puedan 
derivar de la aplicación de la ley. Sí le incumbe acerca de los poderes constitucionales del Congreso para establecer la restricción derecho de usar y disponer de la propiedad que encierra la ley impugnada”. 
Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social). 13/03/2001. Fallos 324:754. Y en otra ocasión: “no es competencia de la corte valorar o emitir juicios generales de 
las situaciones cuyo gobierno no le está encomendado (Fallos 300:1282; 301:771), ni asignar discrecionalmente los recursos presupuestarios disponibles, pues no es a ella a la que la Constitución le 
encomienda la satisfacción del bienestar general en los términos del art. 75, incs. 18 y 32 (conf. argumento de los Fallos 251:53)”. Ramos, Marta Roxana y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ 
amparo. 12/03/2002, Fallos 325:396.

16 Si bien FLANAGAN y WHITEMAN hacen referencia a que la concesión de la licencia compulsiva fue en razón del abuso por parte de Merck, por mi parte no encontré debate ni justificación de parte del 
gobierno brasileño, más allá de alguna mera declamación. Cfr. FLANAGAN y WHITEMAN, ''AIDS is Not a Business''…, p. 71.

17  Si la discusión es el 'ahorro', el análisis requeriría incluir el costo-efectividad del medicamento cuestionado. Así parecería hacer el mismo Ministerio de Salud, al considerar que el éxito de la campaña anti 
SIDA tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la baja de la morbilidad de los pacientes. Inclusive, que en un balance general, el saldo económico resultaría positivo. Cfr. COMMISSION ON 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (CIPR), Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Londres, 2002, ., p. 42. “So, although the NSAP is expensive 
(the total annual cost is about US$500m out of a total health budget of US$10bn), the costs avoided due to reduced illness, hospitalisation and other impacts of HIV/AIDS are beginning to balance the budget. 
The Brazilian Ministry of Health estimates that in 2001, the final cost of NSAP, incorporating reduced morbidity expenditure, was negative (a net saving of US$50m)”.

18  La literatura que suele justificar la aplicación de una licencia compulsiva menciona la falta de capacidad económica para poder atender a los pacientes requeridos. Cfr. HESTERMEYER, Human 
Rights…, p.  138. No fue el caso de Brasil. Comparar los precios de los medicamentos genéricos con los originales sin tener en cuenta el costo de desarrollo ni asumir la externalidad de la investigación, es 
una comparación claramente insuficiente y realizada desde el discurso político. 

19  Cabría hacer una distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad pero el tema excede este trabajo. De todos modos, en resumidas cuentas, se trata de justificar de modo razonado, en un caso en 
particular, una elección fundamentada en principios, precedentes, propósitos de las normas, diferentes reglas jurídicas de interpretación, criterios de prelación entre normas, etc. Si bien se refiere a la 
discrecionalidad judicial, considero que la discrecionalidad administrativa se debe regir por los mismos principios. Cfr. ETCHEVERRY, Juan B., "Causas y naturaleza de la discrecionalidad judicial en la 
interpretación y aplicación del derecho", JA 2011-III, 1253-1261. Respecto de la discrecionalidad administrativa, de modo específico, cfr. CASSAGNE, Juan Carlos, “La discrecionalidad administrativa”, LL 
2008-E, pp. 1056-1072; y del mismo autor, “La prohibición de arbitrariedad y el control de la discrecionalidad administrativa por el poder judicial”, LL 2008-E, pp. 1274-1289. 

20 Cfr. HESTERMEYER, Human Rights…, p. 111.

http://www.iprcommission.org

http://www.iprcommission.org
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En definitiva, mi juicio es negativo, aplicando el análisis de razonabilidad. Está en discusión la falta de un 
procedimiento adecuado y el reducido monto de la regalía. Más discutible, propio del campo político soberano 
de Brasil, es la asignación de recursos a la salud, y en particular a medicamentos contra el SIDA, versus cientos de 
opciones presupuestarias de distribución de “cargas, honores y riquezas”.

IV. CONCLUSIÓN: LA “REGLA DE LOS TRES PASOS” COMO EXPRESIÓN DEL CONTENIDO 
ESENCIAL DE LOS DERECHOS.

El test de proporcionalidad que apliqué al caso Efavirenz, si bien lo dividí en más etapas, tradicionalmente suele 
constar de tres pasos:

a) la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido; 
b) la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda 
conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos 
medios); 
c) la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fines, es decir, que el principio satisfecho por el logro de 
este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. 

Tanto las licencias compulsivas concedidas en los términos del art. 30 como otras medidas adoptadas en virtud 
del art. 8 ADPIC, deben ser vistas como particulares aplicaciones de la “regla de los tres pasos” o del juicio de 

23proporcionalidad al problema particular . El artículo 30 ADPIC indica: “Excepciones de los derechos conferidos. 
Los miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a 
condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la 
patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de terceros”. Este es el marco general para analizar cuando una excepción a los derechos 
de un titular es legítima. A mi entender, no sucedió así en el caso Efavirenz. 

Como conclusión, considero que, en el estado actual de la economía del conocimiento y de los sistemas 
productivos y sanitarios, las patentes son necesarias para poder lograr mejoras en la salud de la población. Sin 
embargo, también resulta evidente que en situaciones de emergencia, o ante la ausencia de mercado, las 
patentes pueden dificultar el acceso a los medicamentos que son frutos de un sistema de innovación global. La 
ausencia de mercado es particularmente relevante ante comunidades sin fondos suficientes para la adquisición 
de esos medi-camentos, ya sea en el momento mismo de la crisis, o de modo “endémico” cuando los ingresos de 
la población a que el medicamento está destinado son recurrentemente bajos. La situación es más grave y de 
difícil solución cuando el medicamento todavía no existe, tal el caso de las enfermedades huérfanas o las 
tropicales. Ante la ausencia de un mercado futuro, escasean las inversiones para buscar la cura necesaria. 

Aquí es donde el sistema de patentes no ha resultado suficiente, y los gobiernos y organizaciones parecen más 
pobres de ideas que de presupuesto. Este punto en particular no ha sido objeto de la investigación, sino que nos 
hemos dedicado al acceso a medicamentos ya existentes. De todos modos, podemos concluir que cuando los 
mecanismos de mercado sean insuficientes, se requerirá la intervención de la distribución junto con el ejercicio 
de la solidaridad, tanto a nivel local como internacional. Resultará muy relevante en el análisis cuál es la 
prioridad que un gobierno asigna al gasto en salud.

2 MITELMAN, Carlos O. Información Confidencial en Derecho Económico Empresarial, página 243. Errepar, Buenos Aires, 2000 
3 ASCARELLI, Tulio. Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali, página 287. A.Giuffré, Milán, 1969 
4 De ahí que los artículos 8 y 15 de la Ley 3283 afirmen que la protección de Ley no genera derechos exclusivos sobre el conocimiento, siguiendo en este punto al artículo 11 de su antecedente 
argentino 

No parece ser así. Ante la falta total de ventas, la regalía del 1,5% no resulta proporcionada. Entre el máximo de 
regalía usual para licencias voluntarias en este campo, cercano al 15%, y la propuesta del gobierno, hay un trecho 

21muy largo. También las partes se podrían haber planteado sobre qué precio se debía calcular la regalía . 

El planteo tampoco podría ser satisfactorio desde un punto de vista de la comunidad global, tomando en cuenta 
un mercado mundial de pacientes, y que las ganancias obtenidas en otros mercados compensan las pérdidas de 

22Brasil . En primer término, porque este aspecto no puede ser juzgado unilateralmente por Brasil. La comunidad 
internacional estableció un mecanismo para este “bien común” global, consistente en el cumplimiento del 
ADPIC, complementado con la Declaración de Doha. Si bien la licencia compulsiva está contemplada en los 
ADPIC, deben observarse todos los requisitos. Uno de ellos es la negociación previa, no abusiva. En las 
condiciones requeridas por el gobierno brasileño podría pensarse en un abuso de autoridad. Luego, en la justa 
compensación, aspecto en el cual ya me pronuncié negativamente. Por tanto, en este cuarto aspecto, creo que 
no se actuó razonablemente.

v. En quinto lugar, hay que preguntarse si la medida respeta el contenido esencial del 
derecho. 

En este caso, se trata del derecho de propiedad del titular de la patente. Considero que si bien están previstas las 
licencias compulsivas, y por tanto es parte de la limitación potencial con que nace el derecho del titular, debe 
cumplirse con la justa compensación. Por supuesto, siempre que la licencia a su vez se justifique por los motivos 
establecidos, como es el supuesto de la emergencia sanitaria. 

Un aspecto a considerar aquí es el procedimental. El mecanismo prevé que el titular afectado pueda recurrir 
ante un juez para verificar la legitimidad de la medida. En el caso esto no fue posible verificarlo. MSD tenía la 
facultad de reclamar en sede judicial, y eventualmente internacionalmente, ya sea por sí ante tribunales de 
derechos humanos, o bien mediante la intervención de EUA ante la OMC. No sé por qué motivo MSD no 
reclamó. A mi entender era posible, pero no encontré ningún documento, ni emitido por la empresa ni por el 
gobierno brasileño, que explique esta decisión de abdicar de su derecho. La respuesta probablemente esté en el 
ámbito de la política, y no del derecho, lo que excede mi investigación.

vi. En último término, cabe preguntarse si la medida es parte de la esfera de funcionamiento 
razonable de ese derecho.

Me refiero aquí al derecho del gobierno de reclamar un precio determinado, o bien de permitir la fabricación o 
importación a terceros que puedan cumplir con su pauta presupuestaria. No está en discusión la obligación del 
gobierno de atender a los pacientes de modo gratuito, sino la facultad de afectar un derecho de propiedad para 
cumplir con sus objetivos de política sanitaria. Por supuesto que existe en la esfera de actuación estatal el 
margen de la discreción, pero la dificultad radica en el paso a la arbitrariedad, y los límites entre uno y otro 
campo. 

Aquí puede resultar importante verificar la existencia de la emergencia. No estamos ante un producto que trata 
de impedir el contagio, en una situación de enfermedad infecciosa, como sería el supuesto de una vacuna. 
Estamos hablando de personas ya enfermas, con posibilidad de morirse si no reciben el tratamiento. La urgencia 
está justificada. La necesidad, desde los pacientes, también. Pero lo que está en discusión no es la falta de 
medicamentos, ya que no hay problemas de ausencia o escasez. Está en discusión el precio y la decisión del 
gobierno de no pagar lo pedido por la empresa. Tampoco el gobierno justificó una crisis económica. Por tanto, 
una vez más, la medida del gobierno no aparece justificada.

21 De modo general, los requisitos para que la compensación resulte adecuada fueron tratados en  y en el . Pero incluso considerando los pocos casos existentes de licencias compulsivas, el 1,5% 
resulta muy bajo. Además, desde mi punto de vista, no cumple con el estándar del art. 31 h) de ADPIC, que indica se debe considerar “el valor económico de la autorización”. Cfr. HESTERMEYER, 
Human Rights…, p. 247.

22 Así lo parece interpretar el gobierno brasileño. Cfr. COSTA CHAVES, “Preguntas e respostas…”, nro. 11. 
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En este punto, la solución reclamada desde distintos sectores es un waiver a la patente mediante las licencias 
compulsivas, al menos durante la persistencia de una crisis. Siendo este un mecanismo establecido en los 
acuerdos internacionales y las legislaciones locales, nos pareció encontrar allí una solución acordada y que 
puede significar una concreción de la ansiada armonía. Si bien hasta el momento no hay casos claros de 
aplicación del principio de proporcionalidad, este sería el mecanismo que permitiría corroborar si la licencia 
compulsiva ha logrado en el caso concreto el balance de derechos.

Las licencias compulsivas, más allá de su institucionalización en abstracto, requiere un análisis caso por caso, 
para verificar si se dan los presupuestos de su regulación y se salvaguardan los derechos fundamentales de las 
partes. Habrá que ver en cada supuesto, por tanto, los límites internos de cada derecho y aplicar el juicio de 
razonabilidad o proporcionalidad en esa situación límite en particular. 

Del mismo modo, el análisis de la justa compensación requerirá un análisis ad casum. Al respecto, nos llamó la 
atención no encontrar ningún supuesto en que el proceso haya sido llevado a término hasta el final, incluyendo 
la constatación por un órgano judicial independiente de las condiciones en que se concedió una licencia 
obligatoria. Al respecto, todo parece indicar que las licencias compulsivas son utilizadas de modo más habitual 
como mecanismo de presión para instar a la baja de los precios o allanar la voluntad negociadora de una de las 
partes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DEL PARAGUAY, SALA CONSTITUCIONAL, 
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 700 DEL 08 
DE JULIO DE 2013, ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD: CONTRA EL 
DECRETO Nº 6780/11 “POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA EL CAPÍTULO IV DE LA 
LEY Nº 1328/98 DE DERECHOS DE 
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”.
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DERECHO DE REMUNERACIÓN 
COMPENSATORIA POR COPIA PRIVADA 
¿AFECTACIÓN DE PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES?

SENTENCIA: Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Constitucional, Acuerdo y 
Sentencia Nº 700 del 08 de julio de 2013, Acción de Inconstitucionalidad: Contra el Decreto 
Nº 6780/11 “Por el cual se reglamenta el capítulo IV de la Ley Nº 1328/98 de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos”.

1.- Introducción

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en su Acuerdo y Sentencia Nº 700 del 8 de 
julio de 2013,  asunto acción de inconstitucionalidad: Contra el Decreto Nº 6780/11 “Por el cual se reglamenta el 
capítulo IV de la Ley Nº 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos” hizo lugar a la acción de 
inconstitucionalidad promovida y en consecuencia declaró la inaplicabilidad del Decreto Nº 6780/2011 en 
relación con las firmas accionantes. 

En el presente trabajo analizaremos el fallo en cuestión, de manera a que podamos determinar si es correcta o 
no la equiparación realizada por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que los derechos de remuneración 
compensatoria por copia privada son considerados como materia impositiva, ya que en caso afirmativo se 
estaría afectando el principio constitucional que establece que todo tributo debe ser creado exclusivamente por 
ley y no por mandato del Ejecutivo.

En primer lugar caracterizaremos la  naturaleza jurídica de los derechos de remuneración compensatoria por 
copia privada, recurriendo a las jurisprudencias comparadas de los máximos tribunales de los países 
iberoamericanos -que ya tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre el tema- como así también la opinión 
destacada de uno de los mayores referentes a nivel regional de la materia. Luego analizaremos la posible  
afectación de otros principios constitucionales en relación a la “copia privada”, para luego finalizar con una 
conclusión sobre el tema. 

2.-  El caso

Una acción de inconstitucionalidad fue promovida por 28 firmas importadores de Ciudad del Este contra el 
Decreto Nº 6780/11 reglamentario de la “copia privada” por considerar la remuneración  compensatoria  un  
tributo aduanero más fijado por el Poder Ejecutivo en detrimento del Poder Legislativo, único órgano encargado 
de la creación de tributos por ley. 

El Decreto reconoce el derecho de participación de la remuneración compensatoria de obras, interpretaciones o 
ejecuciones y fonogramas efectuados exclusivamente para uso privado y personal de acuerdo con  los 
establecido en el artículo 44 (2) de la Ley N° 1328/98. Así mismo, establece el importe del 0,50% -determinado 
de la misma manera que para el Impuesto Selectivo al Consumo- que están obligados a pagar el fabricante 
nacional o importador sobre el valor de los equipos y soportes, debiendo los importadores de soportes abonar

por Fabrizio Modica Bareiro (1)
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esta compensación antes de proceder al despacho de importación y los fabricantes de los mismos antes de 
proceder la venta. La percepción de la recaudación y distribución de los montos se realiza a  través de la sociedad 
de gestión colectiva “Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (A.I.E. Paraguay). 

A pesar de que el dictamen fiscal aconsejaba el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, la Corte Suprema 
de Justicia entendió que ella debía prosperar. Para el efecto sostuvo que el Decreto establecía un nuevo  tributo a 
la importación de cualquier soporte que pudiera almacenar obras de creación, incluyendo teléfonos móviles, 
grabadoras, memory cards y hasta cualquier CD, tuvieran o no como finalidad copiar obras protegida. Consideró 
que ello era inconstitucional e ilegal, provocando  una suerte de extorsión para el importador, quien debía 
abonar previamente el impuesto para el retiro de sus mercancías, sin que existiera aún la posibilidad de 
perjudicar o menoscabar derechos autorales.

La inconstitucionalidad para el Alto Tribunal se encuentra fundamentalmente en el hecho que se violaron los 
siguientes artículos de la Constitución Nacional: el art. 44 que establece que “nadie está obligado al pago de los 
tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley”; el art. 179 por el 
cual “todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley(...)”, 
en concordancia con el art. 202 numeral 4) que estatuye “es competencia del Congreso legislar sobre materia 
tributaria”. Por ello, consideró que el Poder Ejecutivo no podía por medio de un Decreto crear e imponer un 
gravamen con alcances de un tributo, para un destino distinto de las arcas del Estado, y en el caso particular, 
entendía que el Poder Ejecutivo se había atribuido una facultad propia del Poder Legislativo, consistente en la 
determinación de una materia imponible,  materia reservada a la ley. 

3.-  Nuestra opinión acerca de la naturaleza jurídica de la remuneración compensatoria 

Lo importante y trascendental del fallo radica en que  Paraguay se convierte en el segundo país donde prospera 
este tipo de acciones, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua (3)  considerara 
que las tarifas fijadas por las entidades de gestión colectiva eran materia de reserva legal, porque las 
remuneraciones recaudadas se constituían en tributos, por lo que debían ser creados y cuantificados por ley, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales de ese país. Sin embargo, como sostiene el recientemente 
fallecido jurista venezolano ANTEQUERA PARRILLI:

Por fortuna, la corriente jurisprudencial abrumadoramente mayoritaria en los países iberoamericanos ha 
acogido la posición correcta, al distinguir lo que son los tributos de lo que constituyen las compensaciones 
económicas que corresponden a los autores, artistas y productores por el uso de sus obras, interpretaciones o 
producciones, respectivamente (4).

Las Cortes Constitucionales de España, Colombia, Costa Rica, Guatemala , México y Ecuador  ya se habían 
pronunciado por la  constitucionalidad de la facultad legal de las entidades de gestión colectiva de recaudar las 
remuneraciones correspondientes por copia privada, rechazando el argumento de considerarlas un gravamen 
impositivo. En sentido contrario al fallo en análisis cabe afirmar que el gravamen percibido por las sociedades de 
gestión colectiva no puede ser considerado impuesto porque: (a) El impuesto es una prestación pecuniaria 
exigida a los particulares por vía de la autoridad, lo que no se da en esta situación, pues el Estado faculta a una 
entidad de gestión privada a recaudar y distribuir fondos. (b) Los impuestos no implican contraprestación, 
mientras que con esta  remuneración se compensa a los autores, editores, productores y artistas de perjuicios 
sufridos o por sufrir. c). El fin de los impuestos es atender las cargas públicas, lo que no se da en esta situación, 
pues lo recaudado  tiene como destino a particulares. (d.) En los impuestos quien recauda normalmente es una 
persona jurídica de derecho público, y en este caso corresponde a una entidad privada de gestión colectiva de 
derechos de autor y derechos conexos.  (e.) Tampoco puede decirse que se cobra un recaudo por la prestación 
de un servicio público, por cuanto la sociedad lo que hace es ser mandataria de los autores que, por medio de 
ella, exigen lo que les corresponde.

1 Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay). Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de 
Buenos Aires (Argentina). Candidato al Master en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay). 
Coordinador Académico del Diplomado en Propiedad Intelectual en Paraguay de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Socio del estudio jurídico 
Bareiro Modica Abogados (Paraguay).  Email: fabriziomodica@gmail.com
2 Art. 44.- Es lícita la copia para uso exclusivamente personal de obras publicadas en forma gráfica, o en grabaciones sonoras o audiovisuales, siempre que se 
haya satisfecho la remuneración compensatoria a que se refiere el Capítulo IV del Título IV de la presente ley. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este 
artículo no se extienden: 1. a la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construcción 2. a la reproducción integral de un libro, de una 
obra musical en forma gráfica, o del original o de una copia de bellas artes, hecha y firmada por el autor; y, 3. a una base o compilación de datos.   

3 Sentencia No. 67 del 8.03.2010
4 ANTEQUERA PARRILLI Ricardo, “Derechos Intelectuales y Derecho a la Imagen en la Jurisprudencia Comparada”, Editorial Reus, S.A., Madrid, 2012, 369
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Haciendo hincapié en que los derechos de propiedad intelectual son de naturaleza privada, expresamente 
reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico por ley Nº 444/94 que ratifica los Acuerdos de Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés),  una doctrina 
sostenida por una autoridad de la materia opina que:

No es posible entender, en el supuesto que motiva esta reseña, como puede considerarse un tributo la 
remuneración que por la comunicación pública de sus interpretaciones audiovisuales grabadas corresponde a 
los intérpretes, cuando se trata de un derecho privado porque forma parte de un conjunto de normas que 
atribuyen derechos a un particular (el artista), en sus relaciones con otros particulares (los usuario de sus 
interpretaciones) y ese derecho privado es administrado por una entidad de gestión , también de derecho 
privado (5). 

Expondremos a continuación brevemente jurisprudencias comparadas que se expresaron en contra a la 
equiparación de la remuneración compensatoria  a un gravamen, de manera a tener un panorama completo 
sobre el tema en cuestión.  Así, la primera en pronunciarse fue la Corte Constitucional de Colombia, que sostuvo: 

El recaudo referido, como se ha demostrado, no es un impuesto, ni otra clase de ingreso público, ya que su fin es 
la satisfacción de derechos particulares, en este caso, los del autor. Mientras con el impuesto se está 
perfeccionando el acto de justicia legal, en el evento en estudio por esta Corte se está realizando, por el fin del 
recaudo, un acto de justicia conmutativa, por la naturaleza remunerativa que implica. La sociedad de gestión de 
derechos de autor no es una autoridad pública, y tiene la peculiaridad de ser mandataria de los autores, quienes 
son, en estricto sentido, los mandantes, esto es, los titulares de los derechos exigidos por aquella en nombre de 
éstos. El interés jurídicamente protegido es el de los autores, y no directamente el de la comunidad. De ahí que 
sea lógico que ese recaudo no se fusione con el patrimonio público, sino que se distribuya entre los titulares de 
los derechos, de acuerdo con la titularidad(6).    

También la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se pronunció sobre la naturaleza jurídica de las tarifas 
fijadas por las entidades de gestión al establecer: 

Ésta Corte al analizar tal norma, concluye que no adolece de inconstitucionalidad, puesto que el arancel al que se 
refiere no reviste las características propias e inherentes a los tributos. En efecto, el ingreso que se obtiene por el 
pago de la tarifa fijada en dicho arancel no será destinado a satisfacer las arcas del Estado, sino que la Asociación 
Guatemalteca de Autores y Compositores pueda cumplir con sus fines de fomentar el desarrollo del autor y 
compositor guatemaltecos y de proporcionar a éstos la protección legal que amerita su calidad de asociados. Por 
otra parte, la facultad de fijar los aranceles a que se refiere la norma anteriormente transcrita, es para que dicha 
asociación pueda proteger legalmente lo derechos de sus miembros y de quienes represente por delegación 
expresa. Por lo anterior, esta Corte considera que la fijación de un arancel por parte de la Asociación 
Guatemalteca de Autores y Compositores (AGAY), no constituye un acto relacionado con la emisión de un 
tributo, no siendo en consecuencia necesario que la fijación de las tarifas de tal arancel deba hacerse por parte 
del Congreso de la República (7).

El Tribunal Supremo español ante el argumento de que la remuneración compensatoria era considerada de 
naturaleza parafiscal, que como exacción no escapaba del ámbito de la legislación tributaria,  dijo:

Afirmando la naturaleza no parafiscal de la remuneración compensatoria, al faltar en ésta el carácter 
contributivo, su destino a la financiación de gastos públicos o necesidades colectivas, que sería necesaria para la 
afirmación contraria, siendo una obligación de naturaleza jurídico-civil, dirigida a compensar, anualmente, los 
derechos de propiedad intelectual, de naturaleza jurídico-privada por tanto, dejados de percibir por razón de la 
reproducción para uso privado del copista que la Ley permite sin autorización del autor (8). 

5 Ibid, 368
6 Sentencia C-533/93 (11-11-1993), disponible a través del Portal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, en 
http://derautor.gov.co/htm/home.asp (jurisprudencia).
7 Sentencia del 19-11-1996 (Expediente 228-96), Fallo disponible en la Compilación de Jurisprudencia del CERLALC, en 
http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

Lo mismo ocurrió con la Corte de Justicia de la Nación de México al sentenciar que:

Atendiendo a las características de cada una de esas figuras [regalías y tributos], por su origen, por la finalidad o 
el destino que persiguen, por la forma de establecer su monto, por las consecuencias que genera el 
incumplimiento y por las vías que establece la ley para hacer efectivo su pago, claramente se advierte que no 
existe similitud entre una y otra, pues mientas que las contribuciones se fijan por el Estado a cargo de las 
personas físicas y jurídicas que se ubiquen en los supuestos que establecen las leyes fiscales, con la finalidad de 
contribuir al gasto público, en los términos y en las fechas o plazos que establezcan las leyes de la materia, cuyo 
incumplimiento da lugar a la instrumentación de procedimientos administrativos de ejecución; la regalía (…) 
tiene como finalidad retribuir a los autores su trabajo creativo y la falta de pago o cumplimiento del obligado da 
lugar al ejercicio de las acciones civiles correspondientes (9).   

En igual sentido la Corte Constitucional de Ecuador al decretar la constitucionalidad del derecho de 
remuneración por copia privada sostuvo que:

El accionante confunde la materia tributaria que en esencia regula las relaciones provenientes de los tributos, 
con la propiedad intelectual, que en la especie, la remuneración compensatoria cuya inconstitucionalidad se 
demanda, constituye con toda claridad, una figura jurídica diferente, que no es impuesto, ni tasa o contribución 
especial de mejora. La remuneración por copia privada que deben pagar los distribuidores se justifica como 
compensación a los titulares de los derechos de propiedad intelectual al ser los equipos y los soportes 
materiales, sobre los que recae la remuneración, los dispositivos idóneos para almacenar o copiar música, cine u 
otras obras protegidas(10). 

Finalmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica estableció que: 

(...) El cobro por comunicación pública de obras musicales protegidas no es un tributo, sino que surge como 
consecuencia del ejercicio de los derechos patrimoniales, que sobre sus obras literarias y artísticas tienen los 
autores y que (…) de la amplia normativa en materia de derechos de autor y derechos conexos se concluye que 
los tales son derechos que forman parte de la denominada 'propiedad intelectual' cuyo objeto es la protección 
de las creaciones del ingenio humano (…) lo que no tiene nexo alguno con la materia impositiva, y se descarta la 
naturaleza tributaria a que hace referencia el recurrente (11)”.   

Lo más llamativo del caso es que al analizar el dictamen fiscal que aconsejaba el rechazo de la acción, la propia 
Corte Suprema de Paraguay reconoce en principio que no debe confundirse la figura de tributo con el de la 
remuneración compensatoria. Sin embargo luego  se plantea la duda ante el hecho de que si es una relación 
jurídico-patrimonial entre personas privadas o civiles, el Estado no debió haber intervenido, ya que el dictado 
del Decreto reglamentario implica una intervención estatal, afectando el Art. 179 de la Constitución Nacional en 
el sentido que todo tributo será establecido exclusivamente por ley. Este argumento es falaz, ya que como su 
nombre lo indica estamos frente a la presencia de una remuneración compensatoria y no ante un tributo. El 
hecho de que no exista una negociación privada entre las partes a la hora de establecer el monto debido, y sea el 
Ejecutivo el que lo regule en uso de sus potestades por medio de un Decreto (como de hecho lo hace en muchas 
otras cuestiones no tributarias, por ejemplo con el establecimiento del salario mínimo o el importe del pasaje 
del transporte público) no convierte por eso a la remuneración compensatoria en  materia tributaria. Pero el 
argumento más contundente es que la propia Ley 1328/98 de Derechos de Autor y Conexos autoriza al Ejecutivo 
a reglamentar la determinación de los equipos y soportes, como así mismo el importe y los sistemas  de 
recaudación y distribución (12), de manera que existe una delegación expresa en la ley. 

8 Sentencia de la Sala 3º del 10-2-1997, disponible en la compilación de Jurisprudencia del CERLAC, en 
http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php
9 Amparo en Revisión 105/2005 de la Sala 2º (10-06-2005). Fallo disponible en la Compilación de Jurisprudencia del CERLALC, en 
http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php
10 Resolución del 2-5-2006 de la Corte Constitucional (Expediente  No. 0001-2005-TC). Fallo disponible en la Compilación de Jurisprudencia del CERLALC, en 
http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php
11 Sentencia del 10-5-2006, reseñada en el documento presentado por Manuel Jiménez Aguilar en el 5º Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual 
para Jueces y Fiscales de América Latina. Documento OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/8. Cartagena de Indias, 2006. 
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Recordemos además que la propia ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el art. 142 reconoce a las 
sociedades de gestión colectiva a fijar aranceles justos y equitativos que determinen la remuneración exigida 
por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en la 
República, debiendo luego ser aprobadas por la Dirección General de Derechos de Autor a través de una 
resolución administrativa. Tal es el caso de  Autores Paraguayos Asociados (APA), en cuyos estatutos están 
previstas la percepción y distribución de aranceles. Sin embargo,  esta atribución legislativa en su momento 
también fue atacada de inconstitucional con respecto a la Sociedad General de Productores de Fonogramas del 
Paraguay (SGP). En este caso la propia Sala Constitucional se pronunció por el rechazo de la acción (13). De 
manera que siguiendo este mismo criterio, si para el caso de APA y SGP por medio de sus estatutos se establecen 
los montos a percibir,  no vemos entonces impedimento legal por el cual la Entidad Paraguaya de Artísticas e 
Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay) no pueda percibir el cobro de la remuneración compensatoria 
establecida en el decreto reglamentario.

4.-  Afectación de otros principios constitucionales

La Corte Suprema de Justicia además sostuvo que el decreto grava de manera indiscriminada  todos los equipos 
por la eventualidad de que puedan ser utilizados para la  reproducción privada de obras sin autorización; 
además que asume la reproducción ilegítima por parte de los particulares, violando el principio de inocencia, 
que tiene rango constitucional, ya que presume que toda persona que adquiera un soporte gravable virgen, lo 
utilizará para copiar material registrado. Ahora bien, estos argumentos esgrimidos en la sentencia de manera 
accesoria pero que tendrían una relevancia efectiva y directa en lo que se refiere a una posible  afectación de 
principios constitucionales vinculados de manera directa a la copia privada, son los relacionados en primer lugar 
a lo que la doctrina y la jurisprudencia extranjera consideran como afectación del principio de proporcionalidad 
constitucional (14), y en según término el principio constitucional de inocencia. 

En lo que se refiere a la afectación del principio de proporcionalidad, en el sentido que todos los compradores de 
equipos y soportes van a realizar copias privadas, el Decreto Reglamentario establece algunas exenciones (15).  
Sin embargo, se considera que estas son insuficientes, puesto que existen muchos otros casos de empresas o 
profesionales que se dedican a la prestación de servicios o a la producción de bienes u otro tipos de actividades 
comerciales que no realizan copias privadas y personales de obras.   En el caso “Padawan”(16) el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea  había tenido la ocasión de pronunciarse sobre la oposición al pago de la 
remuneración compensatoria de parte de una empresa española que comercializaba soportes de 
almacenamiento, alegando que la aplicación del importe a dichos soportes digitales sin distinción y con 
independencia de la función a que éstos se destinen (uso privado u otra actividad profesional o comercial) es 
contraria a la Directiva Europea 2001/29 (17). El Tribunal de Justicia Europea dijo: 

12 Art. 37.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, determinará los titulares a quienes corresponda dicha remuneración y reglamentará el procedimiento para determinar los equipos y soportes sujetos 
a la misma, su importe y los sistemas de recaudación y distribución.  
13 Consorcio Multipunto Multicanal S.R.L. s/ acción de inconstitucionalidad.   C.S.J. Sala Constitucional, Ac. y Sent. Nº 368, 30-05-05
14  El principio de proporcionalidad ha sido definido como: [E]l principio constitucional en virtud del cual la        intervención pública ha de ser “susceptible” 
de alcanzar la finalidad perseguida, “necesaria” o imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de libertad de los ciudadanos (es 
decir, por ser el medio más  suave y moderado de entre todos los posibles —ley del mínimo intervencionismo—) y “proporcional” en sentido   estricto, es 
decir, “ponderada”o equilibrada por derivarse de aquélla más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores o 
bienes en conflicto, en particular sobre los derechos y libertades. BARNES Javier, “Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho comparado y 
comunitario”, Revista de Administración Pública, núm. 135, septiembre-diciembre 1994, 500. En nuestra Carta Magna -al igual que en la de los países de la 
región- no se encuentra expresamente regulado este principio, si bien algunos autores consideran que es posible derivarlo de normas constitucionales que 
hacen referencia al estado de derecho, al principio de legalidad, a la igualdad y a la dignidad de la persona humana.
15 Art. 8.- Quedan exentos del pago de la remuneración compensatoria, los equipos y soportes que sean utilizados por los productores de obras 
audiovisuales, de fonogramas y los editores, o sus respectivos licenciatarios, así como los estudios de fijación de sonido o de sincronización de sonidos o 
imágenes, y las empresas que trabajen por encargo de cualquier de ellos, para la producción o reproducción legítima de las obras, interpretaciones o 
ejecuciones siempre que tales equipos o soportes sean destinados exclusivamente a esas actividades y así haya sido justificado por los mismos ante la 
Sociedad de Gestión encargada de la cobranza o ante el recaudador que, en su caso, se constituya, la cual deberá expedir, con carácter previo, un 
certificado acreditado de tal utilización 
16 Padawan S.L. C/ Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE). Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) del 21-10-2010. Asunto C-
467/08.
17 «Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos: 
b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, 
siempre  que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo  en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate 
las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6»

Que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada en relación con todo tipo de equipos, aparatos y 
soportes de reproducción digital, cuando éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas  
para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva europea. Una vez que 
los equipos en cuestión se han puesto a disposición de personas físicas para fines privados, no es necesario 
verificar en modo alguno que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas mediante aquéllos ni que, 
por lo tanto, hayan causado efectivamente un perjuicio a los autores de obras protegidas”. 

En efecto, se presume legítimamente que dichas personas físicas se benefician íntegramente de tal puesta a 
disposición, es decir, se supone que explotan plenamente las funciones de que están dotados los equipos, 
incluida la de reproducción. Esto trajo como consecuencia que muchos países europeos adaptaran sus 
respectivas legislaciones excluyendo la aplicación del canon por copia privada a las personas jurídicas. 
Encuadrado este argumento a nuestro análisis, se podría considerar como una solución a la posible afectación 
del principio de proporcionalidad, pero sólo en relación con las personas jurídicas.  Ahora bien, se debe tener en 
cuenta que la remuneración compensatoria no recae sobre la copia realizada  en sí sino sobre los equipos y 
soportes que permiten realizar la copia.

En cuanto a la posible afectación del principio de inocencia (18) --que presupone que toda persona que adquiera 
un soporte o medio grabable lo utilizará para copiar material registrado-- carece de todo fundamento lógico o 
jurídico, puesto que la remuneración compensatoria. 

Finalmente el máximo tribunal sostuvo que se vulneró asimismo el principio de legalidad, afectando el artículo 9 
de la Constitución Nacional que establece que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de 
lo que  ella no prohibe”. Este argumento no merece de mucho comentario, ya que quedó demostrado el 
reconocimiento legal de la remuneración de la copia privada, como así mismo la atribución expresa establecida 
en la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el sentido que el Ejecutivo procederá a su reglamentación, 
al igual que la misma no puede ser asemejada a un tributo por todo lo ya mencionado.

La máxima instancia judicial confunde los derechos de 
remuneración compensatoria que se encuentran regulados en el capítulo IV  de la Ley de Derechos de Autor y 
Conexos, con los límites y excepciones al libre uso del derecho de explotación regulados en el capítulo V. Si bien 
en ambos casos se utiliza la obra  por parte de un tercero  sin necesidad de autorización del titular, la ley 
establece como requisito para el primero fundamentalmente que sea un uso personal y que se abone el 
respectivo derecho o canon por remuneración compensatoria, es decir sin pago no existe el libro uso o 
disposición de la obra. En el segundo caso (capítulo V)  la ley establece situaciones donde además de no ser 
necesario el permiso o autorización del titular, no se requiere el pago de remuneración alguna, y hace mención a 
presupuestos de reproducción para fines de enseñanza, uso en bibliotecas públicas sin fines comerciales, 
actuaciones judiciales, etc, presupuestos diferentes a los establecidos para la remuneración compensatoria. Al 
no pagarse al autor por esos usos del que habla el capítulo IV, se está causando un perjuicio injustificado a sus 
legítimos intereses. Esto último está acorde con los tratados internacionales que en materia de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos nuestro país ratificó, especialmente con el Convenio de Berna -Ley 247/70- () donde 
se establece  particularmente en el art. 9.2 la  llamada “regla de los tres pasos” para la reproducción de obras sin 
la autorización del autor. 

18 Art. 17 CN: En el proceso penal, o en cualquier otro del cualquier pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1- que sea presumida 
su inocencia;
19 Art. 9.1.- Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de 
sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.
Art. 9.2: Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, 
con tal de que esa reproducción no atente a la exploración normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

EN COLOR CELESTE TEXTO CORREGIDO
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5.- Conclusión

De todo lo visto hasta el momento podemos concluir que la naturaleza jurídica del canon por copia privada, en 
definitiva, no constituye un impuesto, tasa o contribución,  sino una contraprestación en forma de 
compensación económica por el lucro cesante que pudiera derivarse para sus titulares --autores, editores, 
productores y artistas-- de una actividad lícita para ellos pero al mismo tiempo perjudicial, ya que la copia 
privada afecta las posibilidades de venta de sus obras o prestaciones, representando por ende una vía 
complementaria de explotación de la obra. 

Por todos los argumentos expuestos, no es posible sostener que la remuneración compensatoria sea 
considerada un tributo, y por lo tanto  materia reservada exclusivamente al poder legislativo. Incluso la propia 
ley de Derechos de Autor y Conexos es categórica al afirmar  que se autoriza al Ejecutivo la reglamentación del 
importe y los sistemas de recaudación y distribución de la copia privada. En cuanto a la afectación de otros 
principios constitucionales, tampoco tienen mucho sustento legal, especialmente en lo que se refiere a la 
posible vulneración de la presunción de inocencia, cuando la propia Corte Suprema de Justicia está 
reconociendo que el canon ampara una actividad perfectamente legal.  

Por último conviene aclarar que solamente fue atacado y declarado inconstitucional el Decreto Reglamentario, 
no así el capítulo IV de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos “De los derechos de remuneración 
compensatoria”. En pocas palabras --y por más que parezca una vez más contradictorio-- el fallo declara la 
inaplicablidad de la remuneración por copia privada solamente en lo referido al decreto reglamentario, no así a 
lo establecido en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Este motivo fue utilizado en respaldo del voto 
en disidencia, que sostuvo que la acción debía ser rechazada por la notoria omisión formal de no haber 
cuestionado las partes demandantes la norma superior jerárquica que sirva de base al decreto, es decir, el 
artículo 44 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos 1328/98.
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