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RESUMEN: La determinacién de los dafios ocasionados ante la violacion de un de-
recho de propiedad intelectual implica una ardua tarea para los intérpretes del derecho.
En el presente trabajo se analizan las distintas posturas que al respecto han sido defen-
didas por la doctrina para institutos andlogos como las marcas, sus fundamentos legales
y las diferencias que en términos précticos implican cada una de ellas a la hora de deter-
minar el valor de una indemnizacién en caso de violacién de un derecho de patentes. Las
posturas sostenidas son el pago de una regalia razonable ya sea fundamentada en lucro
cesante (dafos y perjuicios) o en el instituto de enriquecimiento sin causa (art. 1308) y /o
la restitucién de los frutos percibidos (art. Art. 694 y 695). La postura asumida tendra
consecuencias no solamente en la determinacién del quantum indemnizatorio sino tam-
bién en el plazo de aplicacion, especialmente a partir de la reforma del art. 99 de la ley
17164 del afio 2013 acerca del comienzo del plazo a partir del cual corresponde pagar los
dafos y perjuicios ocasionados.
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ABSTRACT: The determination of damages caused due to the violation of an in-
tellectual property right implies an arduous task for the interpreters of the law. In the
present work, we analyze the different positions that scholars have held in this respect
for analogous institutes such as trademarks, their legal basis and the differences that
each one of them imply in practical terms when determining compensation. Sustained
positions have been the following: payment of a reasonable royalty based on loss of pro-
tits (damages) or the doctrine of unjust enrichment (article 1308 of the civil code) and /
or the restitution of proceeds (articles 694 and 695 of the civil code). The position taken
will have consequences not only on the determination of the quantum of compensation
but also on the application term, especially as from the reform of article 99 of law N°
17164 of the year 2013 regarding the commencement of the term as from which damages
caused should be compensated.
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1. Introduccion.

Este articulo tiene por objetivo analizar algunos criterios sobre la cuantificacion del
dafio en caso de violacién del derecho de patentes de invencién y modelos de utilidad.
Este asunto no estd exento de polémica por lo exiguo de las reglas previstas en nuestra
legislacion. A esto se debe agregar que en el estadio de desarrollo relativo de nuestro
pais sean muy poco frecuentes las sentencias en juicio civiles por reparacién del dafio
ocasionado por violaciéon de un derecho de patente.

Los conceptos vertidos en este articulo también pueden ser de aplicacion al caso de
transferencia de tecnologia, incluso en ausencia de derechos de patentes segtin lo pre-
visto en la ley 17.164.

Anteriormente estudié este tema en el ambito de las marcas’, sin embargo, la realidad
del derecho de patentes es sustancialmente distinta a las marcas por lo que requiere un
estudio especifico para este instituto.

Al igual que en dicha oportunidad, todo el razonamiento realizado en este trabajo
descansa sobre dos principios fundamentales, no solo de la propiedad intelectual, sino
del derecho civil y comercial. Estos principios son: principio de reparacion Integral del
dafo? y que nadie puede beneficiarse de su propia culpa o dolo. El tema en cuestiéon tam-
bién tiene intima relacién con el derecho de propiedad (segtn el art. 491 CC la propiedad
intelectual es una especie de dominio con regulacién especial) y con la posibilidad de
beneficiarse con la propiedad ajena.

1  Revista de la Judicatura. Tomo 63. Noviembre 2017, REvista de derecho de la Universidad de Montevideo, N° 32 y
Revista del Colegio de Abogados, Tomo 204, edicién diciembre 2017.

2 JuanE.Blengio. “El Principio de Reparacién Integral del Dafio. Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV.
p-33

Luis Larrafiaga. “El Principio de Reparacién Integral del Dafio. Doctrina y jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. p.
137.

Interior_UM_N35_para imprimir_corregido setiembre 2019_v1.indd 12 3/9/19 22:54



REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NUMERO 35 — ANO 2019 13

Quien utilice una invencién, modelo de utilidad o disefio protegido por un derecho
de patente, o cualquier derecho sobre una tecnologia transferida, debera indemnizar a
su legitimo titular, salvo que esté incluido en las causales de uso licito no autorizado
que la propia ley prevé. El objetivo de este trabajo es establecer algunos criterios para el
calculo de la indemnizacién o reparaciéon debida por el uso no autorizado de patentes de
invencion, tecnologias transferidas y modelos de utilidad, no asi de los disefios que por
sus caracteristicas seran objeto de un estudio posterior.

2. Regulacion General en caso de uso no autorizado de patentes.

Es importante recordar que nuestro sistema legal estd pensado para reprimir desde el
sistema penal y reparar desde el sistema civil. No existe en nuestro régimen de patentes
el concepto de sancién desde el punto de vista civil, algo que si podemos encontrar con
frecuencia en el derecho anglosajon (conocido como derecho de “torts” que permite la
condena de dafios punitivos) y en nuestro pais en algunas institutos del derecho civil y
comercial tales como los derechos de autor o el contrato de arrendamiento.

La violacién de una patente puede dar lugar a dos procedimientos, uno eminente-
mente sancionatorio, que se regula por los procedimientos y principios del derecho pe-
nal, en virtud de la tipificacion del delito de violacién de patentes (art. 106 y 107 de la ley
17164); y otro reparatorio que se regula por los art. 99 y siguientes de la ley 17164 y 1319
y sgtes del Codigo Civil.

La accién punitiva y la reparatoria son independientes y deben ejercitarse de manera
separada (art. 103 del Cédigo de Proceso Penal).

En el caso especifico de la transferencia de tecnologia no patentada, no se encuentra
prevista la via penal en caso de incumpliemiento, siendo el tinico remedio aceptado por
nuestro ordenamiento juridico la reparacion del dafio ocasionado.

Desde el punto de vista del derecho civil, es casi irrelevante que se actte con dolo o
culpa, ambos traen la misma consecuencia que es la reparacién del perjuicio. Al decir
de Gamarra, “se debe reparar todo el dafio y nada mds que el dafio”. Veremos como algunas
posturas plantean excepciones a este principio.

Desde el punto de vista del anélisis econémico del derecho uno podria cuestionarse
que si lo tnico que debe indemnizar quien actud en infraccién es lo que igualmente hu-
biese pagado en caso de acceder a una negociacion, practicamente se pierden los incen-
tivos para actuar de buena fe y negociar un acuerdo. Toda persona quedaria habilitada
a usar la patente en infraccion y después pagar la reparaciéon que disponga un juez, la
que nunca superara lo que hubiese abonado en caso de solicitar autorizacién, cuando en
general, por las vicisitudes de un proceso, serd una cifra inferior

Esta critica bastante habitual en cierta doctrina, parte del error de considerar el sub-
sistema civil como el tnico protector del derecho de patentes, cuando esto no es asi.
Nuestro legislador previ6 la existencia de dos herramientas para proteger a los titulares
de los derecho de patentes, el régimen general del derecho civil y la tipificaciéon de un
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delito penal. La represion de la conducta es realizada por el régimen penal, y la repara-
cién mediante el sistema civil. Ahora, si excluimos la posibilidad de ejercer una acciéon
penal, teniendo en cuenta que la misma, en la practica, es de dificil elaboracién por esca-
so conocimiento de los actores del sistema (abogados, jueces fiscales), el sistema pierde
total eficacia, siendo mayores los incentivos para utilizar una patente sin autorizaciéon
que para actuar de buena fe.

La critica que entiendo valida, e incluso la desarrollé al estudiar la determinacién del
dafio para el instituto de las marcas, refiere a que la pérdida de eficacia del sistema civil
genera una innecesaria saturacion del sistema penal, debiendo éste tener que entender
en una enorme cantidad de casos de poca monta, cuando el sistema penal deberia ser
reservado para los casos de mayor gravedad.

Para evitar esta indeseable consecuencia seria recomendable adoptar un régimen de
dafios punitivos similar al sistema previsto en la ley de derechos de autor. Esto podria
ser objeto de una reforma legislativa, lo que ameritaria su estudio en detalle en otra oca-
sion.

Mientras esta reforma no sea posible debemos buscar una interpretacién razonable
que permita mantener los necesario incentivos para la salud del sistema de patentes en
su conjunto.

3. ¢Coémo se calcula la indemnizacion a pagar ante un uso no autoriza-
do de patente?

Al estudiar el mismo punto pero relacionado al aspecto marcario, propuse la reali-
zacion de un método segtin el tipo de infraccién ante el cual nos encontrabamos. Dicho
método no es de aplicaciéon para las patentes en cualquiera de sus clases (invencién,
modelos de utilidad o disefio) y/o venta de tecnologia no patentada por las siguientes
razones:

El uso no autorizado de patente de invencién y modelo de utilidad siempre dafia
aspectos patrimoniales y cuantificables, a diferencia de las marcas donde en ciertos ca-
sos puede existir dafio de aspectos extrapatrimoniales o patrimoniales indirectos como
la dilusién de una marca o el desprestigio de la firma titular. Para el caso de patentes
de disefio se presentan hipétesis con caracteristicas similares al caso del dafio marcario
anteriormente mencionado.

La patente de invencién o modelo de utilidad no genera un relacionamiento directo
y afectivo del comprador con el producto, como si sucede con la marca o el derecho de
autor, por lo que no se encuentran presente de manera relevante aspectos extrapatrimo-
niales como pueden ser la dilucién de una marca o la afectacién de una obra. En otras
palabras, el uso no autorizado de una marca, puede destruirla como activo intangible,
causando dafios que van mas all4 de la comercializacién de los productos falsos, la pér-
dida de ventas o el engafio de consumidores, lo que no sucede con las patentes.
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A su vez, el instituto de las marcas protege dos bienes juridicos, el del titular de la
marca que tiene el derecho a diferenciarse de la competencia, y el del consumidor que
tiene el derecho de reconocer los productos que adquiere. Esto no sucede con las pa-
tentes, cuyo unico derecho esta en el titular de la patente que tiene el derecho a recibir
los frutos de la inversién que realizd. El uso no autorizado de una patente inicamente
provocara dafios por los ingresos que no percibié su titular, los que deberan ser calcu-
lados, con criterios objetivos y cuantificables. Claramente las marcas y las patentes son
institutos que pertenecen a la misma rama del derecho (la propiedad industrial) pero
que presentan fundamentos y objetivos diferentes: uno busca promover la competencia,
el otro la innovacién.

Es importante dejar claro que no pretendo en esta instancia ingresar en la polémica
sobre si la dilusién de una marca o el dafio a la imagen de una empresa es dafio patrimo-
nial indirecto o extrapatrimonial. Ese debate excede el objetivo de este trabajo.

El tinico dafio extrapatrimonial existente en un uso no autorizado de patente podria
ser la violacion del derecho al nombre de su titular (art. 2), el que se descartara por los
argumentos desarrollados en préximo capitulo.

Prevision en materia de acuerdos internacionales.

En materia de acuerdos internacionales encontramos que el ADPIC establece en su
articulo 45.2 que las autoridades judiciales podran conceder reparacién en concepto de
beneficios y/o resarcimiento por perjuicios. Mds alla de la vaguedad de la expresion utiliza-
da, es claro que la indemnizacién debe abarcar tanto el perjuicio ocasionado al titular de
la marca, como el beneficio obtenido por el infractor, considerados ambos como rubros
independientes.

Sin embargo, estd en debate si esta norma es autoejecutable o requiere de una pre-
vision normativa, sin la cual no puede ser aplicada por los tribunales. Esta tltima es la
postura més habitualmente admitida.

Sin embargo, esta normativa cumple una funcién interpretadora del sistema ya que
fue el ADPIC el que motiv6 la reforma del afio 1999 que terminé con la redaccién actual
de la ley de patentes.

La regalia hipotética como instituto utilizado para la determinacion del dafio por uso no auto-
rizado de patentes y /o de tecnologia transferida no patentada.

En materia de patentes el calculo de los dafios ocasionados puede ser realizado me-
diante la aplicacién combinada de diversos institutos previstos en el Cédigo Civil, segtin
el caso concreto y las circunstancias.

Segun las distintas posiciones que se adopten podemos calcular la reparacién como:
dafios y perjuicios (1319 y/o 1342), enriquecimientos sin causa (1308) o pago de los fru-
tos debidos (694 y 695 del CC), siendo calculados los mismos como una regalia hipotética
por ser un instituto que ya esta expresamente previsto en la ley de patentes (ley 17164).
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4. Concepto y naturaleza juridica de la regalia hipotética en nuestro
derecho como criterio para la determinacién de dafios ocasionados por
uso no autorizado de patente.

Regalia razonable, regalia hipotética o licencia hipotética son distintos nombres de un
mismo concepto; esto es el precio que debié haberse abonado por el uso autorizado de
un derecho de patente.

Existen dos fundamentos para la regalia hipotética: uno esta en el lucro cesante, ya
que la regalia hipotética es el monto de dinero que dej6 de recibir el titular por el uso de
su patente. Si el infractor hubiese actuado legitimamente, habria pagado una regalia a
su legitimo titular. Por tanto, la regalia equivale al lucro cesante del titular del derecho
de patente.

Sin embargo, no todos coinciden con esta vision. Para cierta doctrina no podemos
hablar de resarcimiento cuando no es razonable pretender que el damnificado hubiese
dado la licencia si se la hubiesen solicitado. Asi Diego Chijane, analizando el instituto de
la licencia hipotética pero para el caso de las marcas, en razonamiento que entiendo per-
fectamente aplicable a las patentes, nos dice que: “Tampoco puede sostenerse que el precio de
una licencia hipotética tenga una inmediata finalidad resarcitoria, puesto que mal puede perderse
el monto de una licencia que nunca se hubiere conferido, como sucede con marcas prestigiosas re-
producidas en productos de pésima calidad. El criterio reposa en el enriquecimiento injusto, dado
que el infractor usé un derecho por el que debia de haber pagado, privando al titular de la ganancia
correlativa®.” Este razonamiento también es defendido por el Dr. Aparicio Howard.*

Sin embargo, esta posicion no esta exenta de debate debido a la redaccion del art.
1308, fundamento del instituto del enriquecimiento sin causa. El principal punto de de-
bate es que el art. 1308, refiere a “todo hecho licito del hombre”, y en este caso estamos ante
un hecho ilicito (en la mayoria de los casos) o licito, segtin los tiempos y circunstancias
(se explicard mas adelante el art. 99 de la ley 17164).

Posiciones respecto a la aplicacion del instituto del enriguecimiento injusto para actos ilicitos.

Analizando este punto existen tres posiciones, por un lado, Caffera y Mendive, quie-
nes se aferran al tenor literal de la norma y entienden que la reparacién de dafios oca-
sionado por hechos ilicitos debe ser buscada en otros articulos del cédigo civil (694,
695, 700, 746 y 751)°; por otro lado, quienes entienden que si se debe indemnizacién por
hechos licitos, mds atin debe establecerlos para hechos ilicitos, por lo que el instituto del

3  Diego Chijane. La defensa Judicial del Derecho de Marcas. 2017. P. 263.

4 Aparecio Howard. “La restitucién por enriquecimiento ilicito por infraccion al derecho de marca. Revista CADE. Tomo XLVI.
Afio 10. Seccién Profesionales y Empresas. Setiembre 2018. P. 77.

5 Caffera, Gerardo y Mendive, Andrés: “La restitucion del enriquecimiento ilicito en el Cédigo Civil uruguayo”, en ADCU
2009, p. 862. Citado por Diego Chijane en obra citada ut supra.
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enriquecimiento injusto previsto en el art. 1308 también aplica en caso de hechos ilicitos.
En esta postura estdn Berdaguer®, Ramirez y Carnelli’.

Estos ultimos dos autores, siguiendo a Von Caemmerer, dicen que en materia de
derecho intelectuales se debe indemnizar segtin los casos de acuerdo a tres criterios al-
ternativos: 1. Responsabilidad extracontractual 2. Abonar una licencia hipotética, 3. Para el caso
de dolo o culpa grave, aplicando la ficcién de la gestion de negocios en beneficio propio por parte
del usurpador, autor del ilicito por el que debe restituir al titular de los derechos intelectuales la
totalidad de la ganancia obtenida menos los gastos .

En términos practicos ambas posiciones se diferencian en que, para la primera, se
debe aplicar lo previsto en los arts. 694 y 695 del CC?, para lo cual debe establecerse si
estamos ante un ilicito doloso o culposo. En caso de ilicito doloso debe restituirse todo el
enriquecimiento obtenido (“los frutos”), incluso el potencial, y reparar el dafio ocasiona-
do; en caso de ser culposo también debe restituir los frutos pero solo a partir de la contes-
tacion de la demanda (los anteriores se los apropia).!? Este criterio previsto en el art. 695
excede el &mbito estrictamente reparatorio del dafio, previendo una auténtica puniciéon
para el poseedor de mala fe, es decir no solo se debe reparar el dafio ocasionado al titular
de la patente, sino que se debe devolver todas las ganancias en infraccién,' las que en
muchos casos exceden a los dafios.”? Otra diferencia practica esta es a nivel procesal y

6  Berdaguer, Jaime, “Cuasicontratos”, FCU, Montevideo, 2009, p. 103 y 104.. “Ello se fundamenta en que en la actual evolucién
del derecho no es razonable sostener que el cardcter licito a que refiere el art. 1308 es una condicion imprescindible para que exista
enriquecimiento sin causa, sino que lo que la norma estaria en realidad estableciendo seria que para que prospere la reclamacién por
enriquecimiento injusto basta con que se retinan los elementos alli expuestos, no siendo necesario que el hecho fuera ilicito, sino que la
accion puede entablarse atin cuando el hecho sea licito. Pero no significa que si el hecho fuera ilicito no pueda igualmente prosperar la
actio in rem verso, asi ademds del dafio, existié un enriquecimiento. Por lo tanto, si el acto es ilicito, sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil, también podria corresponder accionar por el art. 1308 en los casos que ademds del daiio ilicito causado,
también hubiera existido un enriquecimiento del autor del ilicito.”

7 Carnelli, Santiago - Ramirez, Juan Andrés, “Responsabilidad por el hecho ilicito que enriquece al sujeto responsable”, en
ADC n° 33, 2002 p. 588: “En primer término, para ello es fundamental interpretar correctamente el art. 1308 CC. Si bien la dispo-
sicion textualmente habla de hecho licito por oposicion a la del 1319 CC que refiere a hecho ilicito, una cosa nos parece evidente: el
principio del art. 1308 CC es mds amplio por cuanto se debe aplicar “a fortiori” o a mayor razén, cuando el hecho que causa el despla-
zamiento, en lugar de ser una conducta licita del que se empobrece a de un tercero, es una conducta ilicita del que se enriquece.”

8  Carnelli, Santiago - Ramirez, Juan Andrés, “Responsabilidad por el hecho ilicito que enriquece al sujeto responsable”, en
ADC n° 33,2002 p. 589.

9  Art.694: “El poseedor de buena fe hace suyos los frutos y sélo debe restituir los percibidos después de la contestacion
de la demanda”. Art. 695: “El poseedor de mala fe estd obligado a restituir no solo todos los frutos percibidos desde su
injusta detentacién, sino también los que dejé de percibir por su culpa y que un buen padre de familia hubiera percibido
(art. 1246 y 1319).

10 Diego Chijane. La defensa Judicial del Derecho de Marcas. 2017. P. 270

11 Cafera, Gerardo y Mendive, Andrés: “La restitucion del enriquecimiento ilicito en el Codigo Civil uruguayo”, en ADCU
2009, p. 867: “Propugnamos esta como una solucion extensible a todo el campo extracontractual. Podria elegirse dejar estas normas
como solucion sélo para la propiedad. Sin embargo, creemos que teniendo en cuenta el contexto del Cédigo extender ese principio a
todos los derechos absolutos es una solucion mds que aceptable desde que es justamente el gran paradigma de los derechos absolutos
(Ia propiedad) el que recibe solucion expresa en la Ley abarcando todas sus variedades (mobiliaria e inmobiliaria). En sintesis: a) el
dario ilicito se resarce en caso de culpa o dolo (1319); b) el enriquecimiento licito se restituye con el limite del empo-
brecimiento correlativo (1308) y c) esto es lo nuevo, en caso de dolo el enriquecimiento ilicito se restituye integramente
(sin limite por el dafo) (694 y 746).”

12 Para comprender mejor este concepto Carnelli y Ramirez brindan una serie de ejemplos en los cuales el beneficio del
infractor supera el costo de la reparacién.ej: a. Una empresa constructora, apremiada por cumplir en tiempo el contrato y
asi evitar una multa, desarrolla un procedimiento constructivo que provoca dafio en propiedades vecinas. B. un escritor
de novela biogréfica sin autorizacién del personaje real, revela secretos de vida privada, que por ser laudatorios, solo
ofenden la modestia del sujeto, causandole un dafio moral de menor cuantia. La novela otorga muy superiores beneficios
al novelista. C. Un sujeto obligado a una prestacién de hacer, en un dia y hora determinado (ej espectaculo musical), in-
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estd en la aplicacion del instituto de liquidacion de sentencia previsto en el 378 del CGP:
los dafios y perjuicios se liquidan por el 378.3, los frutos y mejoras por el 378.2.

Luego de analizar estas posturas, Chijane entiende que es apropiado ejercer tanto la
accion restitutoria como la indemnizatoria para obtener la mayor suma posible, pero no
acumulando ambas acciones, ya que esto implicaria una sancion no prevista.”

Ahora, es importante tener presente que incluso los defensores de la postura del en-
riquecimiento injusto como fundamento del resarcimiento del infractor, dificilmente
acabarian concluyendo que la indemnizacion equivale a la ganancia total del infractor,
sino solo a aquella parte de la ganancia que el titular del derecho hubiera podido obtener como
contraprestacion de su autorizacion para que el referido derecho fuera traspasado o utilizado por
un tercero. '* Esto en virtud de que el enriquecimiento injusto presenta como limite al
empobrecimiento del titular (dafio).

Un ejemplo prictico para entender la diferencia de las posturas.

Veamos la diferencia entre considerar a la regalia razonable como un enriquecimien-
to injusto o un lucro cesante y si debe aplicarse o no la restituciéon de frutos prevista del
art. 695 del CC, mediante un ejemplo préctico:

A es titular de la patente para termos de agua caliente n° 001 en Uruguay y 002 en
Argentina. A vende este producto a 100 ddlares en Argentina y licencia la patente en
Uruguay para que la venda B a cambio de una regalia de 10 ddlares por producto. C co-
mienza a vender termos con esa tecnologia en Uruguay y Argentina a un precio de 200
dolares sin autorizaciéon de A ni de B. A y B denuncian penalmente a C e inician acciones
civiles contra C en Uruguay y Argentina. La tasa de ganancia de A es de 30 ddlares, la
de B es de 20 y la de C es de 50. C vendi6 500 termos en Uruguay y 100 en Argentina.

Qué pueden reclamar A y B en cada pais?

En Uruguay,

a. B tiene derecho a reclamar las ganancias de lo que dej6 de percibir como conse-
cuencia de las ventas de C (lucro cesante). En este sentido es razonable sostener
que la cantidad de unidades vendidas por C por la tasa de ganancia de B, equiva-
len a las pérdida de ventas de B (aunque esta afirmacién puede admitir prueba en
contrario); sobre este rubro, no habria debate y seria de aplicacién en cualquiera de
las posturas analizadas. En el ejemplo propuesto equivale a 10.000 délares (500 por
la tasa de ganancia de B que es 20).

b. A tiene derecho a reclamar a C el pago de una regalia razonable por el uso no auto-
rizado de la patente, ya que es lo que debi6 haber ganado A de haberse otorgado la

cumple su obligacion para desarrollar la misma actividad el mismo dia y hora en otro lugar, obteniendo ganancias muy
superiores al perjuicio causado al contratista original. “Responsabilidad por el hecho ilicito que enriquece al sujeto responsable”,
en ADC n° 33, 2002 p. 578.

13 Chijane, Diego, obra ut supra, p. 274.
14 Berdaguer, Jaime, “Cuasicontratos”, FCU, Montevideo, 2009, p. 102
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licencia legalmente; esto equivale a abonar 10 délares por cada producto vendido;
este rubro aplica si consideramos que debe ser indemnizado el enriquecimiento in-
justo de hecho ilicito (postura de Berdaguer) o si consideramos la regalia razonable
como lucro cesante. En el ejemplo propuesto equivale a 5000 (500 por el valor de la
regalia por unidad vendida, esto es 10)

c. A tiene derecho a reclamar a C la ganancia obtenida por C (frutos del 694) en vir-
tud de las ventas de productos en infraccién, restados los dos rubros anteriores (de
lo contrario C pagaria dos veces por lo mismo). Este rubro sélo seré de aplicacion si
se sigue la postura de Mendive y Caffera al aplicar el art. 695 del CC. En el ejemplo
propuesto equivale 25.000 - (5.000 + 10.000): 10.000.

1. En Argentina,

a. Para todas las posturas A tiene derecho a ser indemnizado por las pérdidas de
ganancias (lucro cesante) por la no venta de productos legitimos, los que se cal-
culan sobre la venta de productos sin autorizaciéon de C, pero aplicando la tasa de
ganancia de A. Esto es 3000 (100 por 30).

b. Para quienes entienden que se debe indemnizar el enriquecimiento sin causa por
hecho ilicito, A tiene derecho a ser indemnizado por una regalia razonable no per-
cibida. Esto es 1000 (100 por 10).

c. Para la postura de Caffera y Mendive, A tiene derecho a reclamar toda la ganancia
obtenida por C (frutos) en la venta de los productos sin autorizacién, o sea la ga-
nancia por la venta de termos a 200 délares. Esto es 5000 (100 por 50)

Para Chijane, no es factible acumular los rubros indemnizatorios con los resarcitorios,
ya que se estaria favoreciendo al reclamante, por lo que se deberd optar por el més bene-
ficios para el titular del derecho.

Como podemos ver, la posicién que se adopte tanto sobre la naturaleza juridica del
instituto de la regalia razonable como de la posibilidad de indemnizar el enriquecimien-
to injusto ocasionado por un hecho ilicito, determina la suerte del monto que finalmente
deba ser indemnizado por el infractor.

De concluir que estamos ante un lucro cesante a mi juicio no serdn acumulable con
otros dafios como la pérdida por venta de productos ilegitimos en competencia.

Otra consecuencia practica estara en el inicio del cémputo de la indemnizacién o re-

paracion en virtud de la modificacion del art. 99 de la ley 17164 en su redaccion actual
segln se explicara a continuacién.

5. Fundamento legal de la regalia razonable y criterios previstos para
su cuantificacion.

Nuestro derecho reconoce la posibilidad de calcular el valor de una licencia hipotéti-
ca pero para una hipétesis diversa al uso ilegitimo, aunque a mi criterio perfectamente
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asimilable. Esto es la hipotesis prevista en el art. 77 inciso b de la ley 17164 en el cual se
regula la licencia obligatoria. En el ejemplo analizado anteriormente se obvi este ana-
lisis mediante la existencia de una licencia otorgada por el propio titular, por lo que no
resultaba necesario presentar criterio alguno para su determinacién. Sin embargo, esto
no es lo mas frecuente y suele ser necesario recurrir a criterios legales para fijar el monto
de la regalia razonable.

En el art. 77 inciso b de la ley 17164 se establece que de concederse una licencia obli-
gatoria se debe establecer “El pago de la adecuada remuneracion a abonar por el licenciatario.
La misma se determinard sobre la base de la amplitud y el valor econémico de la explotacién de
la invencién objeto de la licencia, teniendo en cuenta el promedio de regalias para el sector de que
se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes y demds circunstancias
propias de cada caso.”

En el mismo fijan dos criterios que pueden ser utilizados por el intérprete para deter-
minar el quantum de una regalia razonable, esto son:

d. La amplitud y el valor econémico de la explotacién de la invencion.
e. Promedio de regalias para el sector.

Siguiendo doctrina extranjera, Chijane entiende que los criterios para determinar la
regalia razonable en materia de marcas deben ser: “...el volumen de negocios del usurpador,
duracion y alcance de la infraccion, identidad o similitud de los signos, relacion de competencia, la
media de precios de licencias concedidas en el sectot, el interés economico y comercial de las mer-
cancias, el poder de negociacion de las partes, la notoriedad y prestigio de la marca infringida”.

En relacion con el monto de la regalia Chijane nos dice que en materia de marcas la
tasa de una licencia oscila entre el 2% y el 5% de las ventas liquidas, tratindose de mar-
cas de relevante notoriedad esto podria alcanzar un 10% a 20% de los ingresos netos. '°
Estos criterios no son facilmente trasladables a las patentes ya que dependera del nivel
de innovacién que presente la patente, la competencia del mercado, el tiempo que resta
para su vencimiento (las marcas pueden renovarse indefinidamente a diferencia de las
patentes que tienen un plazo maximo de 20 afios para las de invencion y de 15 para los
modelos de utilidad), entre otras variables.

Caso de competencia entre empresa infractora y el titular de la patente y su incidencia en la
posible acumulacion de rubros para determinar indemnizacion.

A mi juicio existe un criterio que debe ser agregado a la consideracién sobre la regalia
razonable, especialmente cuando estamos en presencia de activos tecnolégicos, y esto es
cuando el infractor es competencia directa del titular de la patente, ya que en este caso el
dafio producido es muy superior a la hipédtesis en que la venta se hace en un mercado en
el no participa el titular de la patente. En este caso el dafio puede abarcar no solamente
lo que dej6 de percibir el titular del derecho en concepto de regalia (que como vimos
anteriormente, segtn cierta doctrina tenia naturaleza de enriquecimiento sin causa) sino

15 Diego Chijane. La defensa Judicial del Derecho de Marcas. 2017. P. 264.
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también la pérdida por venta de productos, el que claramente tiene una naturaleza de
lucro cesante, y por tanto de dafios.

Este rubro puede pasar a engrosar la regalia razonable, ya que légicamente si alguien
va a autorizar a un competidor a usar su tecnologia, le cobrara una regalia superior que
si la misma se la estd otorgando a quien vende los productos en un mercado que no
compiten con los suyos.

También se puede calcular el dafio por las ventas directas de la empresa tomando
como base que las ventas del producto ilegitimo evitaron ventas de productos legitimo
y por tanto existe una relacién directa (que no necesariamente va a ser de 100%) entre
las ventas del producto ilegitimo con el dafio causado.En cualquiera caso serian dos
razonamientos que traen la misma conclusién, y esto es que cuando dos empresas se
encuentran en competencia, el dafio producido por el uso no autorizado de patente es
superior al dafio ocasionado en ausencia de competencia.

6. A partir de cuando se deben calcular los dafos y perjuicios ocasio-
nados. Una modificacién legislativa que expone a nuestro pais a sancio-
nes internacionales.

El periodo durante el cual se pueden reclamar dafios y perjuicios estd claramente
establecido en el art. 99 de la ley 17164, en la redaccién otorgada por el articulo 196 de la
ley 19149, ley de aprobacién de rendicion de cuentas y balance de ejecucion presupuestal
correspondiente al afio 2012.

La redaccién original del art. 99 establecia que podian solicitarse dafios y perjuicios
por el periodo comprendido entre la publicaciéon de la patente y su concesiéon. La nueva
redaccién reduce el periodo de indemnizacion tinicamente a partir de la concesién de la
patente y hasta la finalizacion del plazo legal (20 afios contados desde la solicitud).

Dice la nueva redaccién: “El titular de una patente podra entablar las acciones correspon-
dientes contra quien realice actos en violacion de los derechos emergentes de la misma. Cuando el
derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podri entablar las acciones pertinentes.

La anterior regulacién del afio 1999 decia: “El titular de una patente podrd entablar las
acciones correspondientes contra quien realice actos en violacién de los derechos emergentes de
la misma y podrd inclusive reclamar una indemnizacion por aquellos actos realizados entre la
publicacion de la solicitud y la concesion de la patente. También podrd reclamarse indemnizacion
por los actos lesivos realizados desde la presentacion de la solicitud, en los casos en que el infractor
obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de la misma antes de su publicacion,
teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotacion.”

Resulta realmente dificil comprender la razén por la cual el parlamento modificé este
articulo 99, cuya redaccion era absolutamente correcta desde el punto de vista técnico y
estaba en concordancia con el Acuerdo sobre “Aspectos de los derechos de Propiedad
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Intelectual Relacionados con el Comercio” (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés), el
cual es parte integrante del convenio de la Organizacién Mundial del Comercio (ronda
Uruguay del viejo GATT) ratificado en nuestro pais por ley 16671.

La modificacion realizada en el 2013 es notoriamente violatoria del convenio interna-
cional suscrito por nuestro pais. En efecto, dicho convenio establece en su art. 33 “Du-
racion de la proteccion: La proteccion conferida por una patente no expirard antes de que haya
transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.”

Ahora, tomando en consideracién que el tiempo promedio de concesiéon de una pa-
tente no es menor de 10 afios, si limito la posibilidad de reclamar dafios desde la conce-
sion y hasta 20 afios desde la solicitud (plazo legal por el que se conceden las patentes),
en los hechos estoy limitando la posibilidad de ejercer el derecho solo por 10 afios, y no
20 como exige el ADPIC.

Pero es mas grave todavia. Tomando en cuenta que la publicacién de la patente se
produce a los pocos meses de la solicitud, las empresas infractoras quedan habilitadas a
conocer la tecnologia de sus competidores, usarlas por un periodo de 10 afios, para lue-
go, en caso que sea concedida la patente, dejar de usarla sin ninguna consecuencia penal
ni civil. Realmente es un sinsentido que va en contra de todo el sistema de patente y que
termina perjudicando a quien solicita un derecho.

No fue posible encontrar antecedentes parlamentarios ni debate en la comisién, por
lo que no se comprende las razones de la modificacién legislativa, que ademaés de ser
profundamente inconveniente e injusta, expone a nuestro pais a sanciones en la Organi-
zacion Mundial de Comercio.

Una interpretacion que busca solucionar la problemdtica planteada.

Ahora, es claro que los dafos y perjuicios s6lo pueden ser calculados desde la con-
cesion de la patente, pero esto no obsta que pueda existir otra clase de indemnizaciéon
como el enriquecimiento sin causa, el que por definicién es de aplicacion para hechos
licitos a diferencia de los dafios que se aplica para hechos ilicitos, o el reclamo de los
frutos percibidos (siguiendo la postura de Caffera y Mendive) en aplicacién del art. 695
del CC. Esta interpretacion seria coherente con el art. 45.2 del ADPIC en el que el uso no
autorizado de patente puede ser compensado tanto por beneficios como por resarcimiento,
previendo dos conceptos independientes.

Siguiendo la postura de Chijane respecto a que la regalia tiene naturaleza de enri-
quecimiento sin causa y no de dafios y perjuicios, perfectamente el titular de una patente
podria reclamar las regalias no pagadas desde la solicitud de la patente, y no tinicamente
desde la concesiéon como establece el art. 99 en su redaccién actual, ya que habria un su-
jeto que se enriquecid a costa de otro que se empobrecid, a causa de un hecho licito, por
no haber cobrado las regalias que legitimamente le correspondia por haber desarrollado
una tecnologia que no existia anteriormente, y que benefici6 a alguien que la utilizé en
detrimento suyo.

Interior_UM_N35_para imprimir_corregido setiembre 2019_v1.indd 22 3/9/19 22:54



REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NUMERO 35 — ANO 2019 23

Lo que no puede reclamar el titular de la patente desde su solicitud son los da-
fios ocasionados por la venta de productos en competencia, para esto deberd esperar a
la concesion.

Tampoco corresponde reclamar los frutos obtenidos en aplicacién del 695 del Cédigo
Civil, ya que no podriamos estar hablando de mala fe o dolo (aunque esto podria ser
objeto de debate), pero si podria ser factible reclamar los frutos obtenidos por el infractor
desde la contestacion de la demanda en aplicacion del 694. Tanto el 694 como el 695 re-
fiere a frutos, concepto que es més asimilable a los “beneficios” (previstos en el ADPIC)
que a los dafios y perjuicios, por lo que no es de aplicacion la limitacion temporal del art.
99 en su redaccion actual.

Como podemos ver, las consecuencias practicas de adoptar una u otra postura son
realmente trascendentes en materia de patentes. A mi juicio, resulta clara la posibilidad
de aplicacion del instituto del enriquecimiento injusto previsto en el art. 1308, ya que
estamos ante un hecho licito que provoca un dafio, no siendo posible reclamar dafios y
perjuicios, pero si es factible reclamar la reparacion por enriquecimiento injusto.

También puede ser de aplicacion la prevision del art. 694 ya que segtin lo establecido
en el art. 491 del CC, los derechos de propiedad intelectual son derechos de propiedad,
por lo que la prevision del 688 y siguientes puede ser de aplicacién en tanto no existan
normas contradictorias en leyes especiales. El derecho de patente estd contenido por un
derecho de ius prohibendi en relacion con el resto de la sociedad. Reivindicar una cosa en
sede de propiedad intelectual implica reivindicar que otro la deje de usar. Si no la deja
de usar debe pagar un derecho por este uso, derecho que es perfectamente asimilable a
la regalia razonable o hipotética.

Asi, puede ser de aplicacién tanto lo previsto en el 694 como el 695, sin embargo, en la
redaccién actual del art. 99 de la ley 17164, no se puede considerar que el uso previo a la
concesion de la patente pueda ser considerado de mala fe, por lo que ante un uso de pa-
tente no autorizado previo a la concesion de la misma, se puede aplicar el 694 (buena fe),
en lugar del 695 (mala fe), salvo que exista un conocimiento directo del infractor sobre la
invencion, tal como el caso de un ex- empleado o el robo de informacién entre empresas.
En este caso, podria ser de aplicacion el art. 495 y reclamar los frutos desde la infraccién.

7. El dafio moral en las patentes.

El articulo 2° de la ley 17164 establece que uno de los derechos de inventores y dise-
fadores es a ser reconocidos como autores de la creacion.

Sin embargo, no existe obligacién de citar al inventor en cada producto que es ven-
dido, por lo que cuando se esta vendiendo un producto sin el debido reconocimiento al
inventor o creador, no se esta violando el derecho moral previsto en el art. 2 y por tanto
no sera indemnizable dafio extrapatrimonial alguno. Este articulo podria dar lugar a la
reparacion de dafio extapatrimonial en el caso que, en ocasién de un revista cientifica, no
sea reconocido el derecho, o cuando deliberadamente exista un intento de apropiacién
de invento o disefio ajeno.
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8. Vision de nuestra jurisprudencia sobre la regalia razonable: el caso
“Tango Shoes”.

En esta interesante sentencia, segin surge de los considerandos de la sentencia de
liquidacién de primera instancia (n° 2248/2012 del Juzgado Letrado en lo civil de 4°
turno), en el proceso principal se calcularon los dafios y perjuicios por violaciéon de una
patente de la siguiente forma: “De acuerdo a los fallos dictados, el monto de los dafios a indem-
nizar a la actora, estan dados en primer lugar, por el 50% de las ganancias obtenidas por Martinez
Hermanos, por la comercializacion de zapatos para bailar tango danza en el periodo 18 de abril
de 2003 a 14 de octubre de 2005. En sequndo lugar y por el periodo 15 de octubre de 2005 a 3 de
marzo de 2010, el monto a indemnizar serd el equivalente al costo de una licencia, de acuerdo a las
pautas del articulo 77 numeral B de la ley 17.164.”

o

Luego, en la segunda instancia del incidente de liquidacion de sentencia (n
100025/2012 del TAC 6° Martinez Rosso, Hounie, Klett) se establecié que: “Cabe, pues,
coincidir con el fallo —que recoge las conclusiones periciales- en la suma establecida, finalmente,
sobre la base del 50% de las ganancias obtenidas por la demandada por la comercializacion de za-
patos para bailar tango danza por el periodo 18 de abril de 2003 a 14 de octubre de 2005, asi como
de la cifra determinada para el sequndo periodo -15 de octubre de 2005 a 3 de marzo de 2010-,
sobre la base del costo de una licencia, que las partes fijaron en una regalia del 15%, en virtud de
que la razonable explicacion que brindo el experto para arribar a la cifra no fue enervada en debida
forma (fs. 327 y sgtes. Del dictamen escrito).”

Lo interesante de esta sentencia estd en dos aspectos:

a. Establecié que el monto a indemnizar los dafios y perjuicios por uso no autorizado
de patente equivale al costo de una licencia, la que a su vez se debe calcular tenien-
do en cuenta las pautas previstas en el art. 77 lit. b de la ley 17164, las que, como
ya fuera explicado, no estan previstas especificamente para este caso, pero que sin
duda son asimilables por analogia.

b. En segundo lugar, fij6 en 15% el valor de la regalia razonable, segtin pericia solici-
tada especialmente a estos efectos.

Al no conocer los detalles del caso no sabemos la razén por la cual se establecié dos
criterios diversos segun su tiempo, pero sin duda este es un interesante antecedente a
tomar en cuenta para futuros casos.

9. Conclusiones:

¢ A diferencia de otros institutos de propiedad intelectual como las marcas, los dere-
chos de autor e incluso las patentes de disefio, las patentes de invencién y modelos
de utilidad presentan caracteristicas particulares en lo que hace a la reparacién e
indemnizacion por violacién del derecho de patente y/o cualquier transferencia
de tecnologia.

* En un sistema estrictamente reparatorio como el nuestro, los dafios y perjuicios
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ocasionados deben consistir en reparar los dafios ocasionados por el uso no auto-
rizado.

¢ Analizando la doctrina podemos encontrar que existen tres rubros a ser indem-
nizados en caso de uso no autorizado de patente: 1) el dafio sufrido por el titular
(lucro cesante), 2) la regalia razonable que debi6 cobrar el titular (enriquecimiento
sin causa con limite en el empobrecimiento), 3) el beneficio obtenido por el infrac-
tor (los frutos del 494 y 495).

* Los criterios que deben ser tomados en cuenta para cuantificar este dafio son los
previstos en el art. 77 inciso b de la ley 17164, esto es:

a) La amplitud y el valor econémico de la explotacién de la invencién.
b) Promedio de regalias para el sector.

¢) Otro criterio que debe ser tomado en cuenta es la existencia de competencia en-
tre el infractor y el titular del derecho.

¢ Para algun sector de la doctrina la regalia razonable o hipotética tiene naturaleza
de enriquecimiento sin causa y para otro estamos ante un lucro cesante.

* Para otros se deben aplicar los arts. 694, 694, 700, 746 y 751 del CC. debiendo te-
nerse en consideracion el elemento subjetivo del dolo para determinar el cuantum
indemnizatorio.

* No es indemnizable el dafio extrapatrimonial ocasionado por incumplimiento del
derecho al nombre en caso que la infraccion se dé en la venta de productos.

* Para el caso uso no autorizado de patente y/o de tecnologia no patentada por
parte de un competidor, el dafio provocado resulta superior al caso de ausencia de
competencia, por lo que la indemnizacién abarcard un mayor nimero de rubros.

* Los dafios y perjuicios que deben ser indemnizados son los ocurridos desde la
concesion de la patente y hasta el vencimiento del plazo. Sin embargo, si seguimos
la posicién sobre que la regalia razonable debe ser considerado como un enrique-
cimiento sin causa, podra reclamarse el pago de una regalia razonable por el uso
de la patente desde la solicitud de la patente y hasta su vencimientos; e incluso el
pago de los beneficios obtenidos en aplicacién del art.694 y 695 del CC desde la
contestacion de la demanda.

¢ Nuestra jurisprudencia, al menos en un caso, ha aceptado el criterio de la rega-
lia razonable para indemnizar los dafios ocasionados por el uso no autorizado
de patente.
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