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Resumen

Este articulo analiza la introduccién de la pena civil en Uruguay como mecanismo
para proteger los derechos de autor en el Derecho uruguayo, destacando los funda-
mentos y criterios legales para su establecimiento. La idea central es que las dificulta-
des para probar el dafio emergente o el lucro cesante justifican que la compensacién
se determine como una obligacién de pagar la regalia hipotética (lo que el infractor
habria pagado si hubiera obtenido el permiso del titular). Este método reduce la
carga probatoria del demandante, pero tiene un débil efecto disuasorio, ya que el
infractor solo paga lo que habria abonado al solicitar la autorizacién. La facilidad
de cometer infracciones con nuevas tecnologfas y la limitada eficacia de los métodos
compensatorios tradicionales llevaron a que en 2003 el Derecho uruguayo incluyera
la opcién de imponer una pena civil, fortaleciendo la proteccién de los derechos de
autor y creando un incentivo adicional para evitar infracciones.
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Abstract

This article analyzes the introduction of the civil penalty in Uruguay as a legal mech-
anism to protect copyrights in Uruguayan law, focusing on the legal grounds and
criteria for its establishment. The central idea is that the difficulties of proving conse-
quential damages or lost profits justify determining compensation as the obligation
to pay the hypothetical royalty (the cost the infringer would have paid if they had
obtained permission from the right holder). This method reduces the evidentiary
burden on the plaintiff but offers weak deterrence, as the infringer only pays what
they would have paid when seeking permission. The ease of committing infringe-
ments with new technologies, along with the limited effectiveness of traditional
compensatory methods, led Uruguayan law to incorporate a civil penalty option in
2003, strengthening copyright protection and providing an additional incentive to

avoid infringement.
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La Pena Civil como Herramienta en la Proteccion del Derecho de Autor: Un Enfoque Uruguayo

Introduccién

Dentro del elenco de medidas que puede intentar
el titular de un derecho de autor infringido se en-
cuentra el reclamo de una pena civil por un monto
de uno a diez veces el valor de mercado del pro-
ducto o la licencia infringida (art. 51 de la Ley N.o
9.739 de 1937 y sus modificativas; en adelante,
Ley de Derechos de Autor o “LDA”). Esta pena
fue introducida en una reforma a la LDA en el afio

2003.

El objetivo de este trabajo estd en analizar el fun-
damento y los criterios legales para establecer este
mecanismo, que resulta inusual dentro del régi-
men de la responsabilidad civil, asi como en des-
cribir algunos aspectos de su aplicacién prictica
durante los veinte afios en que ha estado vigente
en Uruguay.

1. Encuadre: infracciones al derecho de
autor

El derecho de autor es el derecho subjetivo del que
resulta investido toda persona que concibe y realiza
una obra intelectual que revista la nota de ser ori-
ginal. Por el mero hecho de la creacién intelectual,
el derecho de autor atribuye a su titular originario
(de regla, el autor) un conjunto de facultades que
se dividen en dos categorfas: facultades morales y
facultades patrimoniales.

Las facultades morales son aquellas que tienen por
finalidad proteger la personalidad del autor refle-
jada en la obra. Son consideradas legalmente de
cardcter “personalisimo” y por ello indisponibles (a
rt. 31 LDA). En el caso de Uruguay, la ley incluye
entre las facultades morales el derecho de decidir
la divulgacién de la obra o de mantenerla inédita
(Art. 11 LDA), el derecho de ser reconocido como
el autor (paternidad intelectual) (a re. 12 Ne 1
LDA), el derecho de integridad y de modificacién
dela obra (art. 12 N° 2y 3 LDA); y el derecho de
arrepentimiento o de retiro de la obra del comercio

(art. 13 LDA).

Las facultades patrimoniales (también denominadas
exclusivas), por otro lado, tienen relacién con el
establecimiento de un monopolio de explotaciéon
econémica de la obra, que se atribuye al titular
originario y que tiene por objeto cualquier utili-
zacién de la obra en el comercio. En virtud de este
monopolio, el titular originario queda investido de
la facultad de autorizar o de prohibir la utilizacién
de su obra, con un alcance general: para todo acto
o utilizacién, y bajo cualquier modalidad (incluso

las que no existen en la actualidad), en todo lugar
y durante todo el plazo de proteccién de la obra (a
rt. 2 y 44 LDA).

Es muy frecuente que las leyes nacionales califi-
quen al derecho de autor como una “propiedad”.
Asi, el Cédigo Civil Uruguayo de 1868 (“CCU”),
si bien no regula en forma detallada el Derecho de
A utor, establece que “las producciones del talento
o del ingenio son una propiedad de su autor y se
regirdn por leyes especiales” (a rt. 491 CCU, desta-
cado nuestro). En la misma linea, la LDA establece
una regulacién detallada y se refiere al derecho de
autor como una “propiedad literaria y artistica’,
un “derecho de dominio (a rt. 1 LDA) o como
“propiedad intelectual” (a rt. 2 LDA). Mds alld de
cualquier consideracién respecto de su naturale-
za juridica (aspecto en el que no vamos a ingre-
sar aqui), no puede caber ninguna duda acerca de
que la calificacién como “propiedad” da cuenta de
que este derecho tiene cardcter absoluto (oponible
erga omnes), lo que significa que en el lado pasivo
se encuentra el deber genérico de todas las demds
personas de no dafar o afectar el uso y goce de este
derecho subjetivo por parte de su titular.

Desde luego, el hecho de que la ley atribuya a un
sujeto la titularidad originaria del derecho de autor
no impide que el autor pueda ceder o autorizar a
un tercero la utilizacién de sus derechos patrimo-
niales. Mds atin, de regla esta es la forma en que se
explotan las obras intelectuales, lo que implica la
cesion o la autorizacién para la udilizacién de sus
derechos patrimoniales sobre la obra, lo que se rea-
liza, por lo general, en consideracién a un precio.
La titularidad que recibe el cesionario o licenciata-
rio del derecho de autor sobre una obra no es origi-
naria, sino derivada, porque deriva de la titularidad
originaria, bdsica, que se atribuye al autor, y por
ello es una titularidad subordinada a la titularidad
originaria. Tal es el caso de los que adquieren por
sucesién mortis causa, y también como consecuen-
cia de un acto de disposicién del autor (cesiona-
rios, concesionarios o licenciatarios de los autores).

Va de suyo que, al conferir este monopolio de ex-
plotacién a favor del autor, la ley persigue estable-
cer un instrumento que le asegure la percepcién de
todo o parte de los beneficios econdmicos (frutos)
que deriven de su trabajo intelectual. En tal senti-
do, explica Lipszyc que:

todas las expresiones con que también se deno-
mina a los derechos patrimoniales — derechos
pecuniarios, derechos de explotacién, mono-
polio de explotacién- hacen referencia a una



finalidad bdsica del derecho de autor, que, his-
toricamente, fue la primera a que estuvo desti-
nado: permitir que el autor obtenga un bene-
ficio econdmico por la utilizacién de su Obra.
Este propésito sustancial del derecho de autor
determina que deba entenderse que toda utili-
zacién de una Obra es onerosa y origina el de-
recho a percibir una remuneracién (excepcién
hecha de los casos aislados en que la ley permite
la utilizacién libre y gratuita). En tanto los be-
neficios pecuniarios —o frutos o productos- que
recibe el autor por la utilizacion de su Obra
constituyen la remuneracién por su esfuerzo o
actividad intelectual, debe entenderse que tiene
finalidad alimentaria y son equiparables a los
salarios (2005, p. 177-178).

Sin perjuicio del alcance general que tiene ese mo-
nopolio de explotacién econémica sobre la obra,
cabe anotar que normalmente las leyes establecen
dos clases de limites al derecho de autor: limites
materiales y limites temporales. Los limites mate-
riales (cominmente denominados limitaciones o
excepciones al derecho de autor) consisten en un
conjunto de casos que caerfan dentro del mono-
polio de explotacidn atribuido al titular originario,
pero que la ley resuelve excluir de ese monopolio,
para permitir una utilizacién por terceros de la
obra sin contar con el consentimiento del autor,
lo que obedece a razones de interés general (por
ejemplo, el derecho de cita, la facultad de udilizar
obras con fines de ensefianza, etc).

En definitiva, en la medida que un usuario de la
obra realice un acto que cumple con los requisitos
previstos en la ley para que ese acto califique dentro
de la situacion juridica prevista como limitacién o
excepcion, la utilizacién efectuada serd considerada
un acto licito (por estar amparada en un permiso
legal). Los Estados no tienen una libertad absoluta
para establecer limitaciones, en tanto que diversos
instrumentos internacionales han establecido la
obligacién de cumplir con ciertos criterios para
establecer una limitacién, los que se denominan

« »1
como “regla de los tres pasos™.

Por otro lado, el derecho de autor tiene limitacio-
nes temporales, en tanto que en todas las legislacio-
nes se establece un plazo de duracién del derecho
de autor, contado a partir de la muerte del autor
(post mortem auctoris, referido en adelante como
“p.m.a”) o desde que se realiz6 la publicacién de la
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obra, segtin el caso. El plazo minimo, previsto en
el Convenio de Berna, es de 50 afios p.m.a, pero
los Estados pueden establecer un plazo mds am-
plio. Por ejemplo, en Uruguay el plazo de duracién
actualmente vigente es de 70 afios p.m.a (Ley N°
19.857 de 2019). Luego del fallecimiento del au-
tor, los actos de disposicién sobre su obra corres-
ponden a sus herederos o legatarios, o bien por el
Estado si no existen tales sucesores (a rt. 14 y 40
LDA). Transcurrido el plazo de proteccién, la obra
ingresa en el dominio publico, lo que significa que
puede ser utilizada por cualquiera sin contar con
autorizacién de los herederos. La solucién mds co-
mun es que la utilizacién de obras que estdn en el
dominio publico es también gratuita. Sin embargo,
en caso de Uruguay la utilizacién de las obras en el
dominio publico debe pagar una tarifa fijada por
el Estado (sistema de dominio publico pagante).

Debido a que no existe un derecho de posesion
sobre la creacién intelectual (porque es imposible
impedir materialmente que los terceros utilicen y
gocen de los derechos que por ley le corresponden
juridicamente al autor), el instrumento legal de este
monopolio legal sobre la obra consiste en un “ius
probibiendi” (De Freitas-Borggio, 1993, p. 35), por
medio del cual se puede sancionar el uso no autori-
zado por el titular del derecho. Los sujetos que rea-
lizan actos de explotacién de la obra al amparo de la
cesién o permiso otorgado por el autor realizan una
actividad licita. Dicha autorizacién debe ser previa,
para que el autor pueda ejercer un control sobre
los medios a ser utilizados para la reproduccién, asi
como las demds condiciones de la misma.

En cambio, el que realiza cualquier acto de explo-
tacién sin contar con el previo consentimiento del
autor (o titular de derechos), o en una situacién de
permiso legal, comete un acto ilicito o infraccion
al derecho de autor. Es ilicito cualquier acto que
implique una intromisién en el derecho exclusivo,
con independencia de que se realice con 4nimo de
lucro, asi como también lo es cualquier acto que
implique una infraccion de las facultades morales.
Para referirnos genéricamente a estos casos utili-
zaremos el concepto “intromisién ilegitima” en el
derecho de autor o “infraccién”.

En tanto que la intromisién ilegitima en el dere-
cho de autor es un hecho ilicito, ello habilita a

1 Ensintesis la denominada “regla de los tres pasos” establece que toda limitacién al derecho de autor que se quiera establecer debe
cumplir con un triple test: a) debe limitarse a ciertos casos especiales; b) no debe atentar contra la explotacién normal de la obra,
y ©) no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor o titular de derechos. La regla de los tres pasos ha
sido introducida en el art 9.2 del Convenio de la Unién de Berna, el art. 13 del AADPIC, Art 10 TODA y el Art. 16 del TOIEE
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articular los remedios tipicos de la responsabilidad
civil. La calificacién del derecho de autor como
derecho absoluto trae consigo que el sistema de
responsabilidad convocado sea -de regla- el de la
responsabilidad extracontractual o aquiliana, lo que
ha sido la opinién dominante en la doctrina uru-
guaya (Salvo, 1997, p. 577 - 578; 2005, p. 45;
Berdaguer Mosca, 2021, p. 326) y también en la
jurisprudencia uruguaya’.

Cabe anotar que el criterio orientador en Uruguay
para identificar si estamos ante un caso de responsa-
bilidad contractual o extracontractual es el siguien-
te: si el hecho ilicito consiste en la violacién de un
vinculo obligacional (contractual, cuasicontractual
o legal), nos situamos ante una responsabilidad
contractual; en cambio, si estamos ante la violacién
de un deber genérico, el régimen de responsabi-
lidad convocado es de tipo extracontractual. Este
es el criterio mds aceptado en Uruguay por ahora
(Peirano Facio, 1954; Gamarra, 2003: 25 33-36,
39 y ss; Berdaguer, 2019, p. 44 y ss; Caffera, 2022,
p. 40-44), aunque han existido algunas discusiones
en los tltimos afios. Lo anterior es postulado como
criterio general y no quiere decir que, en particu-
lar, no puedan plantearse casos en que exista una
infraccién al derecho de autor que pueda ser califi-
cada como un incumplimiento contractual, lo que
derivarfa en la aplicacién del régimen de la respon-
sabilidad contractual. Por ejemplo, si el cesionario
o licenciatario del derecho de explotacién realiza
un acto que le fue prohibido en el contrato de ce-
sién o licencia, o que implica la utilizacién de una
facultad que no le fue expresamente conferida, o lo
realiza respecto de un territorio que no fue autori-
zado, podemos encontrarnos ante una supuesto de
infraccién del derecho de autor que se regird por la
responsabilidad contractual.

Entre los remedios que forman parte de la respon-
sabilidad civil puede mencionarse, en primer tér-
mino, las medidas que involucran una reparacién
en natura, como lo es la que ordena el cese o sus-
pensién de la actividad ilicita (a rts. 48.1, 51 y 52
LDA), o el secuestro de los ejemplares producidos
o utilizados en infraccién (a rt. 48.2)3.

Junto con la tutela en natura, también puede el ti-
tular reclamar contra el infractor la indemnizacién
de los dafios y perjuicios causados, ya sean éstos de

cardcter patrimonial (dafio emergente, lucro cesan-
te y pérdida de la chance) o extrapatrimonial (dafio
moral). En este aspecto, la obligacién indemniza-
toria por la infraccién al derecho de autor cuenta
con las notas tipicas que caracterizan a la respon-
sabilidad civil. En esta linea se inscribe el art. 51
de la LDA (desde 1937), en cuanto establece que
“la parte lesionada, autor o causahabiente, tiene ac-
cién civil para conseguir (...) la indemnizacién por
dafos y perjuicios 7.

Por otra parte, y a partir de una reforma de la LDA
del afio 2003, también es posible solicitar (jun-
to con las medidas especificas y la reparacion del
dafo causado) la aplicacién de una pena civil por
un monto de una a diez veces el valor de mercado
del producto o la licencia infringida, sancién que
también se encuentra prevista en el art. 51 LDA.

1.1 El daifio resarcible en las reclamaciones
por derecho de autor.

a.  Nociones y problemas practicos de la tutela in-
demnizatoria

El tnico requisito relativo al dafo resarcible que
resulta indiscutido en Uruguay es que debe tra-
tarse de un dafio cierto, entendido no como una
necesidad de certeza absoluta, sino relativa, segtin
una razonable y fundada consideracién; es decir,
que resulte verosimil o probable (Gamarra, 2000,
p- 239). El dafio incierto, meramente hipotético o
eventual, es la ausencia de dafio (p. 241).

Existen dos tipos principales de dafo patrimonial
en sede de responsabilidad extracontractual: dafio
emergente y lucro cesante (art. 1323 CCU). Nos
detendremos en las particularidades de cada uno
en materia de responsabilidad por la infraccién de
los derechos de autor.

En lo que refiere al dafio emergente, resulta tedri-
camente posible que la infraccién al derecho de au-
tor conduzca a la destruccién de bienes o utilidades
que formaban parte del patrimonio del damnifica-
do, o bien a la imposicién de un pasivo para el titu-
lar. Sin embargo, la reclamacién de dano emergen-
te rara vez se concreta en algo més que el reclamo
dirigido a recuperar los costos de investigacién y los
gastos razonables para la obtencién de pruebas de

2 Para mencionar las sentencias mds recientes que califican a la responsabilidad por infraccién de derechos de autor como extra-
contractual: TAC 4. Sent. N° 189/2022; TAC 6. Sent. N° 23/2021; TAC 2.Sent. N° SEF-0005-000044/2020; TAC 3, Sent. N°o
62/2018. TAC 7 Sent. N° SEF-0008-000203/2015; TAC 6, Sent. N°99/2012.

3 Respecto de una descripcion general de los remedios en natura en las infracciones a la propiedad intelectual, puede verse Pino-

Embhart (2019: 38 y ss).



la infraccién y honorarios profesionales, en la me-
dida que estos sean resarcibles (Carrasco, 2007, p.
1700); tesitura que ha sido acogida en la jurispru-
dencia (TAC 7, Sentencia N.° 204/2015). Un su-
puesto en el que el dafo emergente puede alcanzar
un volumen mayor se configuraria si el reclamante
logra acreditar que la utilizacién ilegitima por parte
del demandado ha generado una disminucién en
el valor de comercializacién de la obra, ya que el
valor de las licencias futuras a ser concedidas se ve
afectado por la existencia de productos clandesti-
nos o no autorizados en el mismo mercado donde
se pretenden explotar los productos autorizados.
En este supuesto —dejando de lado las dificulta-
des probatorias respecto de tal pérdida de valor de
comercializacién—, podria argumentarse que se ha
verificado una disminucién del activo del titular
del derecho a la imagen como consecuencia de la
disminucién del valor comercial de la obra, lo que
podria dar base a un reclamo por dafio emergente.
Sin embargo, no serfa posible reclamar al mismo
tiempo la pérdida del valor de comercializacién y
la privacién de ingresos por la futura explotacién
(que corresponde al lucro cesante, que analizare-
mos a continuacién), ya que se trata del mismo
perjuicio visto desde dos dngulos diferentes.

La reclamacién por lucro cesante no se muestra
mds auspiciosa. Si el lucro cesante es la ganancia
que, con cierta verosimilitud, cabia esperar segin
el curso normal de las cosas y que se ha dejado de
percibir a causa de la infraccién (Gamarra, 2000,
p- 240-241), la determinacién de ese lucro implica
asignarle a la obtencién del lucro no percibido, que
es objeto de reclamo, una dosis alta de probabili-
dad o verosimilitud en cuanto al valor en cuestién,
el cual normalmente es aproximado y relativo (Ga-
marra, 2000, p. 241; 1992, p. 113). En muchos
casos resulta muy arduo establecer esta probabili-
dad de lucro, o bien plantear una base razonable
para su liquidacién. Esto se debe a que no siempre
el titular estd en condiciones de acreditar, o se trata
de una cuestién dudosa, que la intromisién ilegfti-
ma lo ha privado de una ganancia cierta que iba a
obtener. Una mera posibilidad (lo que puede o no
suceder) de lucro, que no reviste el cardcter de pro-
babilidad cierta, no es suficiente para configurar
un lucro cesante, debido a su cardcter hipotético
o eventual (Gamarra, 1992, p. 101-102). Podria
configurarse el caso en que la utilizacién ilegfti-
ma determine una violacién de una exclusividad
concedida a un licenciatario o cesionario, cuando
este ultimo, como consecuencia de la infraccion, se
desinterese de la explotacién o haga cesar el ingreso
de una suma acordada. Sin embargo, estos casos no
son frecuentes.
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En un caso tramitado en la jurisprudencia, donde
una cadena de supermercados local plagié los dise-
fios de ropa de una conocida marca con presencia
en Uruguay, el TAC 4 (Sentencia N.° 176/2016)
recurrié a un criterio tradicional en materia de lucro
cesante y determiné el monto del dafio patrimonial
en una suma equivalente al precio de venta de los
productos que estaban en stock del actor al momen-
to de iniciarse la demanda. El criterio aplicado en el
caso es discutible, pues no estd claro que la causa de
que esos productos no se hubieran vendido sea ex-
clusivamente el plagio cometido por el demandado.

Cuando lo que se ha perdido no es el lucro espe-
rado y probable, sino la probabilidad de obtener
un lucro incierto, ingresamos en el terreno de la
pérdida de la chance (Gamarra, 1992, p. 115 y ss.).

b.  El criterio de la regalia hipotética

Frente a este panorama, es comtn encontrarse en
la préctica con la aplicacién del criterio de la rega-
lfa hipotética. Este criterio consiste en cuantificar
los dafios patrimoniales causados a través del pre-
cio que, presumiblemente, la victima (titular del
derecho de autor infringido) hubiera cobrado a
cambio de su autorizacién, si el infractor hubiera
solicitado el consentimiento del titular de forma
previa a realizar el acto de explotacién que es mo-
tivo del reclamo.

La reclamacién de la regalia hipotética persigue
cobrar —o recobrar— la remuneracién que presumi-
blemente hubiera percibido el titular del derecho
infringido. Para establecer el valor de esa regalia hi-
potética, normalmente se acude, en primer lugar,
a las explotaciones que ya hubieran sido llevadas
a cabo por parte del titular. Si el titular demuestra
que ha otorgado permisos en el pasado para la uti-
lizacién de su obra en casos similares, esto consti-
tuye un elemento para que el juez, mediante sana
critica, pueda establecer cudl hubiera sido el precio
razonable que el titular hubiera exigido para el acto
de infraccién objeto del reclamo. Sin embargo, no
siempre se cuenta con estos elementos, y ahi resi-
de la virtud del criterio de la regalia hipotética. En
caso de que no existan precedentes relevantes, es
posible recurrir a un informe pericial o a los aran-
celes de alguna asociacién gremial (tipicamente,
las entidades de gestidn colectiva de derechos). Se
trata de establecer cudl es el valor de mercado y
la fuente aplicable para dicha determinacién. Su
cardcter abstracto permite una mayor adaptacion
a las victimas que no pueden demostrar un lucro
cierto del que se les ha privado, lo que se observa
respecto de todos los autores que no han realizado

©
=
[¢b)
(an]
—
2
=
©
=




()]
o
=z
E
c
@©
&}
—
[}
=
©
@©
S
©
=
Q
<<
(]
©
(]
)
Q0
>
[}
o

La Pena Civil como Herramienta en la Proteccion del Derecho de Autor: Un Enfoque Uruguayo

una explotacién comercial recurrente. En caso de
condena, el infractor queda obligado a abonar la
remuneracién que hubiera correspondido, mds los
intereses legales y los reajustes aplicables.

El recurso a este criterio de fijacién de la indemni-
zacién no es exclusivo de Uruguay, sino que se trata
de una prictica generalizada. El atractivo del criterio
de la regalia hipotética es que presenta mayores fa-
cilidades probatorias en la determinacién del dafio
resarcible, ya que basta con exhibir lo cobrado por
utilizaciones similares o las tarifas establecidas por
una entidad representativa. Esto explica que se haya
convertido en el principal criterio utilizado por los
jueces para fijar los dafos (Yzquierdo Tolsada-Arias,

2006, p. 135; Pino-Emhart, 2019, p. 44).

En cuanto a su naturaleza, conviene sefialar que
esta forma de liquidar el monto del dafio no impli-
ca una pérdida de autonomia de la voluntad para el
titular del derecho infringido. En otras palabras, el
juez no actia como un licenciante, ni la fijacién de
la regalia hipotética constituye la formacién de un
acuerdo de licencia presunto. Se trata simplemen-
te de un criterio para fijar el monto del reclamo,
ya sea como dafio o como retribucién (Berdaguer
Mosca, 2014, p. 28). Mds concretamente, nada
en esta forma de liquidar el dafio implica que no
pueda admitirse, al mismo tiempo, la pretensién
de hacer cesar y prohibir que se continte con la
utilizacién ilicita, asi como la aplicacién de conmi-
naciones econdmicas en caso de reincidencia en la
infraccién, pues la condena no legitima la utiliza-
cién realizada ni permite utilizaciones futuras.

c.  Aplicacion del criterio de la regalia hipotética en
la jurisprudencia uruguaya

La aplicacién del criterio de la regalia hipotética
en la jurisprudencia uruguaya estd ampliamente
reconocida. En efecto, el mismo es mencionado
en una discordia del Dr. Alonso de Marco en Sen-
tencia de la Suprema Corte de Justicia (en adelan-
te “SCJ”) de 1994, en la que se refiere a la cuanti-
ficacién del dano patrimonial por la infraccién de
los derechos de autor sobre un disefio protegido
por el derecho de autor estableciendo que “deberd
estarse al porcentaje habitualmente percibido por
un disefiador en el precio de la obra y considerarse
ademds el notorio prestigio artistico de la actora” (

Sentencia 763/1994).

En otro caso, en que se discutfa la violacién de los
derechos de autor por un establecimiento hotelero
que explotaba un circuito cerrado de video, la SCJ
entendi6 que “la obligacion reparatoria se determi-

nard segn el precio corriente de plaza que normal-
mente hubiera correspondido pagar por concepto
de derechos de autor” ( Sentencia 242/98).

En un caso posterior, en que se discutia la viola-
cién de los derechos de autor sobre un programa
de computacién, la SCJ entendié que el dafo pa-
trimonial “debe compensarse como honorario de-
bido en virtud de un arrendamiento de obra con
aporte de material por el comitente”, a cuyo res-
pecto se deberd aplicar el Arancel de Honorarios
para Ingenieros ( Sentencia 249/06).

En otro caso, en que los herederos del autor del
puente ondulado construido en la barra de Maldo-
nado (Leonel Viera) reclamaba por la construccion
de un puente idéntico junto al original en violacién
de los derechos de autor de su causante, la SCJ en-
tendié que “resulta correcta la aplicacion por parte
de ambas instancias del Arancel de la profesion de
ingeniero para determinar el “cuantum” del dafio
causado a los causahabientes del creador del puente
de la Barra de Maldonado reproducido ilicitamen-
te” ( Sentencia 4820/2011), conceptos que reiterd
en posterior Sentencia dictada el afio siguiente , y
que conviene reproducir:

Para estimar el monto de los dafios y perjuicios,
debe recurrirse a criterios objetivos, ya que el
otro camino posible, que en el caso concreto
serfa acreditar que como consecuencia de la re-
produccién ilicita del puente el creador dejé de
percibir determinada suma de dinero, conlle-
va la produccién de una prueba pricticamen-
te imposible. En funcién de ello, no resulta
compartible el criterio de la Sala en cuanto a
la exigencia de prueba para acreditar el precio
que se hubiera obtenido por la reproduccién
del puente, en tanto constituirfa una prueba
diabdlica. Sin perjuicio de tal aclaracién, re-
sulta correcta la aplicacién por parte de ambas
instancias del Arancel de la profesion de Inge-
niero, para determinar el “cuantum” del dafio
causado a los causahabientes del creador del
puente de la Barra de Maldonado reproducido
ilicitamente. (...) el lucro cesante debe estimar-
se en el 10% del valor de la obra realizada en
1999. Ello por cuanto la expresién “obra reali-
zada” debe considerarse inicamente en relacién
al producto intelectual radicado en la forma de
puente, que puede admitirse quedd plasmada
en un proyecto y es distinguible del resto de la
ejecucion de la construccién del mismo. (Sen-
tencia 441/2012)

En reciente sentencia, la SCJ (N° 224/2022) en-
tendié que, a efectos de determinar el dafio pa-
trimonial, debe atenderse los precios previamente



concertados por los actores en anteriores contratos
celebrados en relacién a esta misma obra (en el caso
se trataba de una cancién que fue utilizada en un
spot publicitario).

La visita a la jurisprudencia de los Tribunales de
Apelaciones en lo Civil (“TAC”) ofrece un pano-
rama similar?, con la particularidad de que en al-
gln caso se ha fijado el dafo patrimonial sobre la
base de un porcentaje de las ganancias del infractor
(TAC 6°, Sentencia 99/2009), aspecto al que nos
referiremos mas adelante.

Por otro lado, cabe mencionar numerosos casos en
que se interpone un reclamo por parte de alguna
entidad de gestion colectiva de derechos autorales
o conexos (AGADU, en lo que refiere a la gestion
colectiva de la comunicacién publica de obras mu-
sicales) por la utilizacién de obras contenidas en
su repertorio sin abonar la correspondiente tarifa,
siendo que en estos casos se ha admitido sin dificul-
tades que el dafo a ser abonado debe cuantificarse
sobre la base de la tarifa que hubiera correspondido

aplicar de haberse solicitado la licencia.’

No deja de ser llamativa la forma en que los jueces
uruguayos han flexibilizado, y en ocasiones des-
aplicado, la exigencia de demostrar por parte del
reclamante la razonable probabilidad de que hu-
biera obtenido un lucro de no haber sucedido la
utilizacién por el demandado, que es, como men-
cionamos al comienzo, el requisito indispensable
para que la reclamacién de un lucro cesante resulte
procedente. También se ha flexibilizado la necesi-
dad de establecer la entidad concreta que hubiera
tenido esa ganancia reclamada. Es que el dafo se
presenta bajo este criterio en forma objetiva o abs-
tracta; como el precio que normalmente hubiera
cobrado un ingeniero, por e¢jemplo, sin ninguna
referencia a la situacién concreta del actor o del de-
mandado. Lo anterior hace que nos cuestionemos
si verdaderamente seguimos estando ante un me-
canismo indemnizatorio, o si mds bien, nos hemos
desplazado hacia un reclamo de naturaleza resti-
tutoria, fundamentalmente, porque el “dafio” que
es objeto de la pretension no debe ser acreditado
ni liquidado en concreto, sino en abstracto.® De-
jaremos esta cuestion para otra oportunidad, aun-
que senalamos que la explicacién de este remedio
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en clave restitutoria podria pasar por la figura del
“ahorro de gastos”, de manera que el monto en el
cual coincidirfan el enriquecimiento del demanda-
do y el empobrecimiento del reclamante es el valor
de lo que el demandado hubiera tenido que pagar
por solicitar el consentimiento, siendo esta la suma
que en definitiva el demandado se ahorrd de gastar.

1.2 El daifio extrapatrimonial en la jurispru-
dencia uruguaya.

Si bien el Cédigo Civil —en linea con la tendencia
de los cédigos del S. XIX— no alude explicitamen-
te al dafo moral o extrapatrimonial, establece el
deber general de reparacion cualquier “dano”, sin
distinciones, que se ha causado por un hecho ilicito
(art. 1319 CCU), lo que ha dado lugar a la cons-
truccién de la posibilidad de obtener la reparacién
del dafo moral, que se desarrolla desde comienzos
del siglo XX pero que ingresa a la jurisprudencia
recién en torno a 1950. Cabe aclarar que en Uru-
guay, la calificacién de un dano en la categoria de
patrimonial o extrapatrimonial, no tiene que ver
con la naturaleza del derecho violado (en este caso,
si se trata de un derecho de la personalidad o de un
derecho patrimonial), sino con el hecho de que el
perjuicio se haya alojado en la esfera patrimonial
o personal del damnificado, siendo perfectamente
admisible que la infraccién de un derecho patri-
monial origine un dafno moral y que la violacién de
un derecho extrapatrimonial cause un dafio patri-
monial (Gamarra, 1994: 48; Szafir, 2014). De esta
manera, la infraccién del derecho patrimonial de
autor puede generar un dafio moral en ciertos ca-
sos, del mismo modo que la infraccién de los dere-
chos morales puede implicar un dafo patrimonial.

La doctrina ha entendido que el dafio extrapatri-
monial comprende no solamente el dafio moral en
sentido estricto (dafio moral por sufrimiento o do-
lor causado), sino otras categorfas que han sido ca-
lificadas como dafio biolégico, estético, a la integri-
dad fisica, al proyecto de vida, a la vida de relacién
(Gamarra, 1994, p. 165 y ss). Aun cuando no exista
sufrimiento para la victima (por ejemplo, la ofen-
sa al honor de un sujeto descerebrado, en coma,
gravemente discapacitado), puede configurarse, en
opinién de esta doctrina, un dafio extrapatrimonial
(Szafir, 2014). No obstante, las definiciones amplias

4 A modo de ejemplo: TAC 3. Sent. N° 44/2022; TAC 4, Sent. N° 33/2021; TAC 2. Sent. N° 44/2020; TAC 6, Sent. N°o
100/2002, ADCU c. 536; TAC 6°, Sent. N© 3077007, Cade; TAC 1°, Sent. de fecha 19/10/2011, LJU s. 145065; TAC 5°,

Sent. N° 316/2012, BJN.
5 TAC7, Sent. N° 79/2016.

En anteriores oportunidades me he pronunciado por la naturaleza restitutoria de este dafio (2014). Ver al respecto, con cita de

doctrina chilena y europea: Pino Emhart (2019: 43-46).
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que pueden encontrarse en la doctrina uruguaya, la
visién del resarcimiento del dafio moral debe tomar
en cuenta que el petitum doloris es un eje que apa-
rece profusamente en las decisiones judiciales en la
materia, identificindose por lo general este tipo de
dafio con el dolor o padecimiento (Szafir, 2014),
y que no es suficiente con una “simple molestia” o
“contratiempo”, para sea procedente la reclamacién
por dafio extrapatrimonial.

Por otro lado, salvo para algunos casos excepcio-
nales donde el dano moral se acepta in re ipsa,
se exige la prueba de los padecimientos alegados
como dafio moral, rigiéndose dicha prueba por
las reglas generales. En lo que refiere al caso del
derecho de autor, la prueba de sufrimiento grave a
causa de una infraccién al derecho de explotacion
parece dificil de conseguir. Por este motivo, resulta
relevante tener presente que la SCJ, en una recien-
te sentencia ( 224/2022) sostuvo que en un caso
en que se utilizé una conocida cancién popular
en el marco de una comunicacién audiovisual de
un organismo publico (Intendencia Municipal de
Montevideo), se produjo un dano moral que es
“in re ipsa’. La particularidad en el caso es que
la SCJ identifica como un dafio moral el haberse
visto el autor asociado a los logros de la gestién de
una determinada gestién publica, a cargo de un
partido politico, lo que es susceptible de generar
dafo en tanto que permite suponer que el ptblico
razonablemente supone que el autor de la cancién
respalda politicamente a ese gobierno. No obstan-
te, existe jurisprudencia firme de los Tribunales de
Apelaciones Civiles firme contra de aplicar un cri-
terio 77 re ipsa en lo que refiere al dafio moral en
las reclamaciones al derecho de autor.”

1.3 Valoracién de la respuesta indemniza-
toria

Puestos a hacer una valoracién del panorama que
nos deja la respuesta indemnizatoria ante las in-
fracciones al derecho de autor, cabe plantearnos si
el sistema de responsabilidad civil favorece la pro-
teccién del derecho de autor, o si, por el contrario,
existen barreras importantes para considerar que
dicha proteccién es inadecuada o defectuosa.

Haciendo una suerte de analogia con el criterio del
hombre malo brindado por Holmes para definir el
derecho desde un punto de vista realista en 1897,
Yzquierdo Tolsada-Arias han planteado en Espafna

la utilizacién del “criterio del hombre malo” a los
efectos de valorar la eficacia del sistema de respon-
sabilidad por las infracciones a la propiedad inte-
lectual, lo que supone recurrir a la evaluacién de
ventajas y desventajas presumibles para el infrac-
tor (2006, p. 114-115). Este hombre malo es el
que se posiciona frente al sistema de la proteccion
del derecho de autor y se pregunta: ;tiene sentido
detenerme a pedir la autorizacién del titular del
derecho cuando siempre es posible (en términos
facticos) infringir este derecho?

Frente al panorama que presenta la tutela indem-
nizatoria en la jurisprudencia civil uruguaya, es
probable que la respuesta a la que llegue el hombre
malo es que resulta conveniente infringir el derecho
de autor. Ello por cuanto, en el peor de los casos (y
siempre que exista movilizacién judicial y condena
favorable a la victima), lo mds probable es que se
vea obligado a pagar la remuneracién que debid
haber pagado al titular del derecho infringido (el
precio de mercado). Ese precio, en la medida en
que tiende a coincidir con la suma que se debi ha-
ber pagado igualmente si solicitaba la autorizacién
al dtular, es econdmicamente neutro, puesto que
no es un mayor gravamen que se debe padecer por
haber infringido el derecho. A dicha cantidad se
sumard la que eventualmente corresponda al dafio
moral, siempre que el actor logre demostrar que ha
padecido un sufrimiento por dicha infraccién que
va mds alld de las simples molestias que un reclamo
patrimonial origina, lo que —como ya apuntamos—
es de poco frecuente aplicacién en la prictica. Por
otra parte, la infraccién del derecho tiene la ventaja
de permitir al hombre malo prescindir de los costos
de transaccién que involucra obtener una autoriza-
cién expresa del titular.

Como expresan gréficamente Yzquierdo Tolsada-
Arias respecto del Art. 140 de la Ley de Propiedad
Intelectual de Espafa:

No se comprende bien que la ley quiera con-
vencer a alguien de que el titular se va a que-
dar satisfecho en lo que a la indemnizacién del
dafio material se refiere, con que el autor de la
agresion le pague lo que en abstracto es el cos-
to, segin tarifa, de una explotacién regular y
consentida (...) La posicién es envidiable para
el infractor, pues de no ser descubierto el nego-
cio le sale gratis; de ser descubierto, en princi-
pio no le costarfa més de lo que hubiera tenido
que pagar comprandolo. (2006, p. 80 - 90)

7 TAC 2.Sent. N° 44/2020; TAC 1, Sent. N° 195/2018; TAC 4, Sent. N° 176/2016; TAC 1, Sent. N° 139/2011; TAC 6°, Sent. N°

355/2007; TAC 2°, Sent. N° 13/2002



La insatisfaccién frente a la tutela resarcitoria ha
llevado a indagar otros posibles caminos que la
completen o complementen.

Uno de los caminos que se han ensayado consiste
en promover la posibilidad de agregar a la recla-
macién de dafos y perjuicios la restitucién del en-
riquecimiento que haya tenido el sujeto infractor
como consecuencia de la intromisién ilegitima, lo
que normalmente se conoce como la restitucion
del enriquecimiento ilicito. El objeto de la accién
serfa la restitucién de las sumas correspondientes
a dicho enriquecimiento (Carrasco, 2007, p. 1691
- 1692). El otorgamiento de un derecho de pro-
piedad intelectual sobre una creacién intelectual
persigue incentivar eficazmente los esfuerzos crea-
tivos, puesto que el derecho de exclusiva impide
que los terceros puedan aprovecharse de los frutos
de un esfuerzo no realizado por ellos (Yzquierdo

Tolsada-Arias, 2006, p. 94).

En lo que refiere a Uruguay, el camino de la restitu-
cién del enriquecimiento ilicito ha sido propuesto y
cuestionado por parte de la doctrina nacional (fuera
de la zona de los derechos de autor); el éxito de esta
clase de reclamo, a la fecha, es muy poco probable.
El principal obstdculo a esta clase de planteos radi-
ca en que el art. 1308 CCU (disposicién ubicada
en sede de los cuasicontratos y sobre la que existe
un amplio consenso en la doctrina y jurisprudencia
en cuanto a que regula el cuasicontrato de enrique-
cimiento sin causa), se refiere a “todo hecho licito
del hombre”, de donde el enriquecimiento genera-
do para el infractor como consecuencia del ilicito
queda fuera del campo de accién de esta norma,
precisamente, porque se refiere al enriquecimiento
producido por un “hecho licito”. Para los “hechos
ilicitos” rige el art. 1319 CCU, que es la disposi-
cién que introduce el régimen de responsabilidad
extracontractual, donde el deber indemnizatorio
se encuentra acotado por el “dafio causado”, sin
relacién con el enriquecimiento del agente causan-
te del dafo. Esta posicién contraria a la reclama-
cién de los beneficios obtenidos por el infractor ha
sido recientemente sostenida por la SCJ (Sentencia
921/2019). El tema, no obstante, est4 siendo discu-
tido desde hace afios en doctrina.®

Adicionalmente, y con abstraccién hecha de la
admisibilidad juridica de este tipo de reclamo, la
reclamacién de las ganancias obtenidas por el in-
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fractor debe enfrentarse con algunos problemas
practicos que serdn brevemente referidos en el
apartado 4.1 siguiente.

Mis alld de las buenas o malas razones que pueda
invocar una u otra posicién con relacién a la ad-
misibilidad del enriquecimiento ilicito, la cuestién
es que este tema merece un planteamiento especial
en lo que refiere al derecho uruguayo, pues la posi-
bilidad de reclamar la aplicacién de una multa por
un monto de 1 a 10 veces el valor de mercado, que
la LDA pone a disposicién del titular desde 2003
sustituy6 una redaccién que autorizaba expresa-
mente la reclamacién de los beneficios obtenidos
(red. original de 1937). De ahi que la reclamacién
del enriquecimiento no puede prosperar en for-
ma adicional a la aplicacién de la pena civil y los
danos y perjuicios causados. A continuacién, nos
referiremos con mayor detenimiento a la regula-
cién, fundamento y aplicacién prictica de dicha
pena civil.

2. La pena civil en el derecho de autor.
2.1 La reforma de 2003.
a. Antecedentes: Art. 51 LDA (1937)

En su redaccién original de 1937 (hoy derogada),
el art. 51 de la LDA establecia que, en forma adi-
cional a los dafios y perjuicios causados, “la parte
lesionada” podia reclamar “la entrega de todos los
beneficios o ingresos indebidamente percibidos
por el contraventor”.

El acogimiento legal de tal pretensién podria ha-
ber sido considerado como la admisién de una
reclamacién de enriquecimiento ilicito, lo que
hubiera implicado la admisibilidad excepcional
de este remedio para el caso de infracciones co-
metidas contra los derechos de autor y derechos
conexos. No obstante, no fue este el enfoque de
la doctrina mientras esta redaccién estuvo vigente.
En efecto, la referencia legal a la entrega de los
beneficios o ingresos del contraventor no fue in-
terpretada como la admisibilidad de la restitucion
del enriquecimiento ilicito, sino como el estable-
cimiento de una pena civil (Valdéz Otero 1953,
p. 317; De Freitas — Borggio, 1993, p. 87; Salvo
1997, p. 579-580), posicién que fue acompanada
por la jurisprudencia’.

8  Sobre el tema de la restitucion del enriquecimiento ilicito en Uruguay: Carnelli — Ramirez (2003), Ramirez (2009), Berdaguer

(2009: 91 y ss.); Caffera — Mendive (2010).

9 Para citar los mds recientes antes de la reforma de 2003: SCJ, Sent 242/1998; TAC 7, Sent. 200/2003; TAC 6, Sent. 181/2002;

TAC 1, Sent 72/2001.
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Ahora bien, cualquiera fuera su naturaleza juridica,
el hecho del que conviene tomar nota es que este re-
medio tuvo escasa aplicacién prictica. Por un lado,
la pretensién de recuperar los beneficios o ingresos
del contraventor presenta el desafio probatorio de
justificar y liquidar ese monto. La ley delimitaba
el alcance del remedio a los “beneficios o ingresos
indebidamente obtenidos”, lo que quiere decir que
no (necesariamente) todos los beneficios obtenidos
por el infractor deben ser restituidos al reclamante,
sino Gnicamente aquellos que correspondan a éste.
En este sentido, en muchos casos el infractor no
obtiene beneficios directos de la utilizacién o explo-
tacién de la obra ajena, sino que los obtiene de la
venta de productos o de la comunicacién publica
de otros contenidos en forma legitima.

Supongamos que un fabricante y distribuidor de
calzado utiliza una cancién en el marco de la publi-
cidad de sus productos, sin haber solicitado la auto-
rizacién del titular de derechos. Serfa un exceso en-
tender que la totalidad de los ingresos o beneficios
obtenidos por la venta de sus productos deben ser
entregados al autor de la cancién, puesto que gran
parte de esos ingresos proviene del intercambio de
los bienes con consumidores que satisfacen una
necesidad de calzado y que pueden haber elegido
los productos del anunciante por razones que nada
tienen que ver con la publicidad realizada. ;Cémo
se establece la porcién de esos beneficios que fueron
“indebidamente” obtenidos por el infractor?

Es una cuestién sumamente compleja determinar
esta relacién de causalidad entre los ingresos obteni-
dos y la infraccién del derecho de autor con motivo
de la publicidad de los productos. Pero, incluso en
casos de piraterfa flagrante (reproduccién y venta
ilegal de copias de discos, libros, videojuegos o pro-
grama de computacidn), en que todos los beneficios
son “indebidamente obtenidos” en forma directa de
la infraccién de los derechos ajenos, la norma no
ampara que cualquiera de los titulares de derechos
infringidos (que probablemente sean cientos o in-
cluso miles) reclame, para si y con exclusién de los
demis titulares de derechos infringidos, la totalidad
de los beneficios obtenidos por el infractor, pues
solo una parte de éstos fueron indebidamente ob-
tenidos respecto del reclamante y serfa claramente
injustificado que este se apropie de ganancias gene-
radas por la infraccién de derechos de otros titula-
res. ;C6mo se determina la cuantia de los ingresos y
la porcién que corresponde al reclamante?

Como se observa, mds alld de los problemas estric-
tamente dogmdticos que presenta el reclamo de
enriquecimiento ilicito (a los que nos referimos en
el apartado 3.3), existen no pocas complejidades
précticas en este tipo de remedios restitutorios.

Reforma del Art.51 LDA (2003)

En el afo 2003 se modificé en varios aspectos la
LDA a través de la Ley N.° 17.616. La finalidad
general de la reforma fue adaptar el derecho inter-
no a los compromisos asumidos por Uruguay bajo
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comer-
cio (“AADPIC”) en el marco de la Organizacién
Mundial de Comercio (1994), asi como los Trata-
dos de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA)
y el Tratado OMPI sobre Intérpretes Ejecutantes y
Fonogramas (TOIEF), ambos celebrados en 1996.

Dentro de las modificaciones introducidas a la
LDA, se le dio nueva redaccién al inc. 1 del art.
51 de la LDA, que desde entonces establece: “La
parte lesionada, autor o causahabiente tiene accién
civil para conseguir el cese de la actividad ilicita, la
indemnizacién por dafios y perjuicios y una multa
de hasta diez veces el valor del producto en infraccion”
(el destacado corresponde al agregado incorporado
en 2003). Por su parte, el Poder Ejecutivo regla-
ment6 esta modificacién legal a través del Decreto
N° 154/004 (Art. 28). Alli definié el concepto de
“valor del producto en infraccién” introducido en
2003, en los siguientes términos:

A los efectos de lo dispuesto por el articulo 51
de la Ley No. 9.739 de 17 de diciembre de
1937, en la redaccién dada por el articulo 18
la Ley No. 17.616 de 10 de enero de 2003, se
entenderd por “valor del producto”, el precio
de venta al publico de los ejemplares legitimos
puestos en el comercio o, en su defecto, el valor
de las licencias referidas a derechos exclusivos,
fijado por el autor o titular del derecho o la en-
tidad de gestion colectiva correspondiente.

La calificacién de “multa” que emplea la nueva
redaccién del art. 51 LDA termina con cualquier
duda que pudiera existir respecto de la naturaleza
juridica de esta sancién. A partir de entonces, es
claro que se trata de una pena legal civil, tal como
habfa sido postulado por la mayorfa de la doctrina
y jurisprudencia nacional respecto de la redaccién
anterior.'

10 Para un andlisis pormenorizado de la historia del articulo 51 LDA y sobre su naturaleza de pena civil: Berdaguer Mosca (2014).



Las penas legales civiles pertenecen al género de
las penas privadas (Berdaguer, 2019, p. 751), y en
tanto tales, presentan un doble aspecto: (i) en lo
que tiene que ver con su funcién, se trata de una
sancién punitiva; esto es, no busca reparar el dafio
(funcién indemnizatoria), sino castigar al infrac-
tor, y por esa via, intimidar y prevenir (disuadir) la
violacién del precepto; (ii) en cuando a sus ¢fecros,
se trata de una sancién con efectos privados (civi-
les), ya que se concretan en una sancién pecuniaria
que beneficia directamente a la victima (Gamarra,
2006, p. 210). En tanto que se trata de una medi-
da punitiva, puede reclamarse, aunque el dafio no
exista, e incluso acumularse a la accién indemniza-
toria cuando el perjuicio tuvo lugar. Por tanto, se
trata de un remedio de cardcter aflictivo o punitivo
que el legislador decide introducir en forma adicio-
nal a la tutela resarcitoria. En este aspecto aflictivo
de la pena estd, precisamente, su principal ventaja,
puesto que una sancién intimidatoria es més eficaz
que la mera sancién civil indemnizatoria en lo que
tiene que ver con impedir la violacién de una regla
de conducta y tutelar los derechos de las victimas,
al menos en el caso de las infracciones a derechos
intelectuales'’.

Lo que singulariza a las penas civiles dentro del
elenco de penas privadas es que se trata de penas
cuyo hecho generador debe siempre estar previs-
to expresamente en la ley, puesto que el principio
general es que la responsabilidad civil consiste en
una sancién, pero no tiene funcién punitiva (Ber-
daguer, 2019, p. 754). Ello ya es suficiente para
distinguirlas de la cldusula penal, que siempre tiene
una naturaleza convencional ( art 1363 CCU). Se
diferencian también de las astreintes o conmina-
ciones econdmicas, en que estas Ultimas solamente
pueden ser fijadas por el juez, si asi lo considera
adecuado, en el caso de que uno de los sujetos del
proceso no cumpla con una resolucién judicial,
mientras que las multas legales son fijadas por el
legislador (Berdaguer, 2019, p. 754). Asimismo,
también cabe diferenciar la pena civil de los da-
fios punitivos. En los paises de derecho continental
donde se ha previsto este mecanismo, la ley se ha
limitado a establecer la facultad de los magistrados
de establecerlos para el caso de una infraccién a la
ley, dando una amplia dosis de discrecionalidad
(Berdaguer, 2019, p. 758). Los dafos punitivos
han sido definidos como un plus indemnizatorio
que se concede a un perjudicado, por encima del
monto que le corresponderia, de acuerdo con la

Revista de Actualidad Mercantil N° 9 / e-ISSN: 2523-2851 @

naturaleza y el alcance de los dafos sufridos por
este, a ser fijados por el juez seglin consideraciones
relativas al caso (intencionalidad de la infraccién,
descuido por los derechos de terceros, peligrosidad
de la conducta, etc.).

Fundamentos de la pena civil

Nadie discute seriamente en Uruguay que, como
regla general, un juez no se encuentra habilitado
para aplicar una pena civil a un demandado sin
una ley expresa que lo habilite para ello. En tal
sentido, es claramente predominante la opinién en
doctrina y jurisprudencia acerca de que un juez no
puede imponer “dafios punitivos. También es claro
que el requisito de ley habilitante se ha cumplido
en el caso del art 51 de la LDA, con el alcance ya
mencionado (multa de 1 a 10 veces el “valor del
producto en infraccién”). Cabe preguntarse, en-
tonces, acerca de la razén que ha justificado que, en
el caso del derecho de autor, el legislador uruguayo
no se haya conformado con los mecanismos tradi-
cionales de responsabilidad civil y haya decidido
habilitar para este caso la posibilidad de aplicar una
pena civil, en forma adicional a la sancién resarci-
toria, que es un mecanismo excepcional.

Partimos de la premisa de que la pena civil esta-
blecida en el art 51 tiene la misma funcién que
cualquier otra pena civil: se trata de castigar al in-
fractor para intimidarlo y prevenir que no viole el
precepto; es decir, se trata de un mecanismo disua-
sorio que refuerza la sancién resarcitoria, aunque
no se confunde con ella. Como mencionamos més
arriba, la reforma del 2003 tuvo por objetivo ajus-
tar la legislacién uruguaya a diversos instrumentos
internacionales vinculantes para Uruguay, entre los
que se encontraba el AADPIC de la OMC (1994).
Precisamente, el art. 41.1 AADPIC establecié la
obligacién para los Estados de incluir “recursos
4giles para prevenir las infracciones y de recursos
que constituyan un medio eficaz de disuasion de
nuevas infracciones”. Si bien el AADPIC no im-
pone que deban fijarse penas civiles, ni se decanta
por ningdn “recurso” en particular (Art. 45.5), el
legislador uruguayo buscé a través de este instituto
de la pena dotar a las reclamaciones por infraccién
a derechos de propiedad intelectual de un mayor
poder disuasorio.

Sobre esta base, la respuesta a la interrogante plan-
teada descansa, en nuestra opinién, en un doble

11 Respecto de las penas privadas y su funcién en el derecho civil: Gamarra (2006: 212); Berdaguer (2019: 753-754); Carnelli,
(1969). En cuanto a las ventajas de las sanciones punitivas: Safir-Doval, 2003: 624-625); De Cores (2000); De Cores (2001).
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fundamento. En primer lugar, vimos que la tutela
resarcitoria en materia de infracciones derechos de
autor (en particular en lo que dice relacién con el
criterio de la regalfa hipotética, que es el mds udi-
lizado tenemos) presenta una muy escasa eficacia
disuasoria. En segundo lugar, cabe tener presente
la mayor facilidad con que los derechos de autor
(lo mismo que cualquier otro bien inmaterial) pue-
den ser infringidos por cualquiera, a la que se suma
una dificultad especial para detectar y perseguir las
infracciones. En efecto, en los bienes inmateriales,
dada su natural ubicuidad (en tanto que son pasi-
bles de ser utilizados y disfrutados por multiples
personas a un mismo tiempo y en varios lugares
distintos), siempre es posible para los terceros apo-
derarse del bien ajeno y explotarlo econémicamen-
te por sus propios medios. Tal apropiacién es rea-
lizada, las mds de las veces, sin que el titular pueda
siquiera conocer que el acto ilicito estd teniendo
lugar. A lo que se agrega la facilidad que las moder-
nas tecnologias ofrecen, al alcance de cualquiera,
para crear y distribuir copias digitales de las obras
ajena en forma ilimitada y pricticamente sin ne-
cesidad de incurrir en ningtin costo. Este segundo
factor, propio de los bienes inmateriales, presen-
ta un incentivo para la comisién de infracciones
al derecho de autor que debe ser equilibrado con
medidas eficaces de disuasidn, que exceden las tra-
dicionales acciones de cese y resarcimiento de los
dafos causados.

Este segundo fundamento ha sido expresamente re-
cogido por la SCJ en 2019 (Sentencia 921/2019):

Es claro que la multa prevista en este articulo es
una pena civil o privada, por lo cual tiene una
necesaria e innegable finalidad represiva, lo cual
supone que, constatada la infraccién al derecho
de autor de que se trate, mediando pedido de
parte, deba condenarse a su pago. (...) Pueden
reclamarse, aunque el dafio no exista, e incluso
acumularse a la accién indemnizatoria cuando
el perjuicio tuvo lugar. Lo que acaba de expo-
nerse ubica a las penas civiles dentro de la ca-
tegoria de las sanciones punitivas...; pertenecen
a un tipo de sancién, que, si bien se encuentra
dentro del 4mbito del Derecho Civil, nada tie-
ne que ver con las reparaciones civiles tipicas,
cuya finalidad es la de dar cobertura al dafo.
(... y por su intermedio) el acreedor obtiene la
misma cosa debida o un subrogado de la pres-
tacion; (...) en cambio, la sancién civil no busca
realizar el precepto incumplido, sino castigar
al [infractor] (‘la humillacién de la voluntad
rebelde al precepto’ dice Grispigni)”, (...) La re-
levancia de la finalidad preventiva o disuasoria
en materia de violacién de derechos de autor es
destacada por los estudios especializados. (...)

al no tener la obra o produccién tutelada por
la Ley 9.739 la materialidad propia de un bien
mueble o inmueble, “en que la aprehensién por
parte del propietario conlleva la custodia de ese
bien (...) en la obra o produccién la aprehensién
es sustituida por la autorizacién previa y escrita
del titular del derecho, porque estos bienes son
imposibles de una aprehensién material” (...).
En definitiva, constatada la infraccién al régi-
men de derechos de autor de que se trate y me-
diando pedido de la parte lesionada, el tribunal
actuante debe imponer la multa dentro de los
guarismos previstos en la ley. De otro modo se
desvirtuaria la finalidad represiva propia de la
sancion consagrada por el legislador.

Breve noticia sobre la evolucién de la normativa
comunitaria europea.

La legislacién uruguaya puede ser vista como una
respuesta de avanzada a un problema que se pre-
senta en todas las jurisdicciones. Para ilustrar esta
afirmacién, me voy a referir brevemente a algunos
aspectos de la evolucién del derecho comunitario
de la Unién Europea en materia de infracciones al
derecho de autor.

Un hito relevante se encuentra en la aprobacion
de la Directiva 2004/48/CE por la Unién Euro-
pea (2004), relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual, conocida como la Directiva
Antipiraterfa. El objetivo expresado en la Directiva
fue aproximar los sistemas legislativos nacionales
para garantizar un nivel de proteccién elevado,
equivalente y homogéneo en el mercado interior
(c onsiderando 10), en el entendido de que “sin
medios eficaces de tutela de los derechos de propie-
dad intelectual, la innovacién y la creacién se des-
incentivan y las inversiones se reducen”, de donde
se infiere que “los medios de tutela de propiedad
intelectual tienen una importancia capital para el
éxito del mercado interior” ( considerando 3).

Bajo estas premisas, se establecieron los criterios en
materia de acciones judiciales y otras medidas de
proteccidn para todo tipo de derecho de propie-
dad intelectual, es decir, incluyendo derechos de
autor, derecho de patente, marcas, etc. En lo que
tiene relacién con el tema la responsabilidad por
infracciones al derecho de autor, el art 13.1 de la
Directiva 2004/48 establece cudles son los dafios y
perjuicios que puede reclamar el titular de un de-
recho de propiedad intelectual infringido, en los
siguientes términos:

Cuando las autoridades judiciales fijen los da-
fios y perjuicios: a) tendrdn en cuenta todos



los aspectos pertinentes, como las consecuen-
cias econdmicas negativas, entre ellas las pér-
didas de beneficios, que haya sufrido la parte
perjudicada, cualesquiera beneficios ilegitimos
obtenidos por el infractor y, cuando proceda,
elementos distintos de los factores econémicos,
tales como el dafo moral causado por la infrac-
cién al titular del derecho, o b) como alternati-
va a lo dispuesto en la letra a), podrdn, cuando
proceda, fijar los dafos y perjuicios mediante
una cantidad a tanto alzado sobre la base de
elementos como, cuando menos, el importe de
los cdnones o derechos que se le adeudarfan si
el infractor hubiera pedido autorizacién para
utilizar el derecho de propiedad intelectual en
cuestion

Como se observa, la “cantidad a tanto alzado” que
se fija sobre la base de los cdnones que adeudaria el
infractor (literal b) no es otra cosa que la positivi-
zacién del criterio de la regalfa hipotética, que se
presenta como una de las “alternativas” puestas a
disposicién del titular del derecho infringido para
fundar su reclamo. La otra alternativa, mencionada
en primer lugar (literal a), consiste en la aplicacion
de los mecanismos tradicionales en materia de re-
clamacién de dafios y perjuicios, lo que supone la
aplicacién de los criterios en materia de identifica-
cidn, acreditacién y liquidacién de esos dafios que
rigen con cardcter general.

En la Directiva no se establecié en forma especifica
la aplicacién de una pena civil o similar. M4s adn,
en uno de sus considerandos el texto se encarga de
aclarar que “el objetivo 70 es instaurar una obliga-
cién de establecer indemnizaciones punitivas, sino
permitir una indemnizacién basada en un criterio
objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los
gastos realizados por el titular, como los gastos de
identificacién e investigacién” ( considerando 26,
destacado nuestro).

En el ano 2017 la Comisién Europea emitié una
Comunicacién en la que tomé nota de las criti-
cas expresadas por los titulares de derechos con
los mecanismos de reparacion civil previstos en la
Directiva de 2004, la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Uni6én Europea y brindé algunas
directrices interpretativas'?. El documento es su-
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mamente interesante y se enfoca en diversos temas,
que no podemos abordar en su totalidad.

Me interesa referirme en particular a que la Co-
misién recoge en su informe que una de las
principales objeciones planteadas con relacién al
criterio de la regalia hipotética (a rt. 13. b de la
Directiva) es que dicho mecanismo no es suficien-
te para indemnizar por el perjuicio real sufrido y
que no proporciona un efecto disuasorio, aunque
se ha reconocido que se trata de un mecanismo
que responde a la dificultad de calcular y acreditar
el dafio efectivo derivado de la infraccién. A este
respecto, la Comision destac que en un caso re-
suelto en 2017, el Tribunal de Justicia de la Unién
Europea indicé que el titular de derechos de autor
infringidos puede exigir al infractor la reparacién
del perjuicio causado mediante el pago de una
cantidad equivalente al doble del hipotético canon
o derecho, cuando la legislacién nacional aplica-
ble prevea dicha posibilidad."® Sobre esa base, la
Comisién recomendé que los danos y perjuicios
establecidos utilizando el método de la cantidad a
tanto alzado (es decir, el criterio de la regalia hipo-
tética) no deben limitarse a una sola vez el importe
de un hipotético canon o derecho y deben poder
constituir, segin los casos, una cantidad mayor,
mencionando que las legislaciones nacionales po-
drfan permitir reclamar contra el infractor el pago
de una suma correspondiente al doble del canon/
derecho hipotético.

Mis recientemente, en marzo de 2024, la Comi-
sién Europea emitié nuevas “Recomendaciones”
acerca de las medidas para luchar contra la falsifi-
cacién y mejorar la observancia de los derechos de
propiedad intelectual." Entre otras consideracio-
nes, la Comisién Europea puntualiza que, aunque
la Directiva 2004/48/CE no obligue a los Estados
miembros a prever dafios punitivos, ello no puede
interpretarse como una prohibicién de introducir
tal medida en los casos adecuados. A este respecto,
la Comisién Europea “alienta a los Estados miem-
bros a que consideren (...) la concesién de indem-
nizaciones punitivas como recurso en los casos mds
perjudiciales de actividades infractoras de la pro-
piedad intelectual”.

12 Comunicacién de la Comisién Europea al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Econémico y Social Europeo COM
(2017) 708 final, aprobada en Bruselas, 29.11.2017: “Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual”.

13 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, C-367/15, Stowarzyszenie «Otawska Telewizja Kablowa»
contra Olawie v Stowarzyszenie Filmowcéw Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36. Ver también Sentencia del TJUE de 13 de julio
de 2006 (C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461), apartados 99 y 100.

14 Commission Recommendation on measures to combat counterfeiting and enhance the enforcement of intellectual property

rights. C(2024)1739 (19/03/2024).
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Como se observa en este breve repaso, el camino
que viene siguiendo la Unién Europea parece di-
rigirse hacia el establecimiento de penas civiles o
“indemnizaciones punitivas’, tales como las que
introdujo Uruguay desde el afio 2003. Si bien no
parece existir una decision explicita de obligar a los
Estados miembros a introducir estos mecanismos
disuasorios, parece claro que la Comisién expre-
sa no tener reparados a la decisién de los Estados
miembros que quieran introducir este mecanismo
disuasorio.

2.2 Régimen aplicable para la pena civil (Art.
51 LDA).

En lo que refiere al 4mbito de aplicacién del art.
51 LDA, he sostenido en anteriores oportunidades
que la pena civil no solamente es aplicable para la
infraccién del derecho de autor y los derechos co-
nexos, sino también a la intromisién ilegitima en
el derecho de imagen (derecho sobre el retrato). Si
bien no existe en Uruguay una norma general de
proteccién del derecho de imagen, hace muchos
afios que se entiende en la doctrina y la jurispru-
dencia uruguaya que art. 21 LDA es la principal
norma que regula el derecho de imagen. En mi cri-
terio, ello permite interpretar que el término “parte
lesionada” que emplea el a rt. 51 incluye a cual-
quier titular de un derecho reconocido en la LDA,
lo que incluye al titular del derecho de una imagen
incorporada en un retrato (Berdaguer Mosca 2014
y 2021, p. 199 y ss.). Esta posicion ha tenido apo-
yo en la doctrina nacional, pero hasta el momento
no ha sido recogida en la jurisprudencia.

Conforme al a rt. 51 LDA, el monto de la multa
debe fijarse por el juez como un multiplo (de 1 a
10 veces) aplicado sobre “el valor del producto en
infraccién”. Este dltimo concepto admite, segtin
lo especifica el Decreto Reglamentario de 2004 ya
citado, dos supuestos que pasamos a analizar por
separado.

La primera forma de determinar “valor del produc-
to en infraccién” consiste en tomar como base “el
precio de venta al publico de los ejemplares legiti-
mos puestos en el comercio”. Este primer criterio
es aplicable a toda clase de infraccién que consista
en lo que cominmente se denomina como “pira-
terfa’, 0 en una infraccidn cercana a la pirateria, de
obras intelectuales. Supongamos que se demanda a
una persona y logra probarse que ha realizado con
fin de lucro la actividad de reproduccién y distri-
bucién ilicita de copias de obras musicales, audio-
visuales o programas de ordenador (tipicos actos
de piraterfa grosera). Al margen de la verificacion

de un supuesto de ilicito penal, estaremos sin duda
ante una infraccién civil.

En estos casos la medida sancionatoria establecida
en el art 51 LDA es de relativamente ficil determi-
nacién: ademds de los danos y perjuicios, por cada
producto infringido (esto es por cada copia pirata
comercializada o pronta para ser comercializada),
se puede cobrar una pena de 1 a 10 veces del valor
de venta al publico del soporte de comercializacién
utilizado. Es decir, por cada copia pirata, se aplica
una pena de 1 a 10 veces el valor del producto ori-
ginal. Véase en tal sentido que el Decreto 154/004
dice que la multa se aplica sobre “el precio de venta
al publico de los ejemplares legitimos puestos en el
comercio”, concepto que alude al valor del produc-
to original (legitimo) vendido en el mercado y no
al valor de comercializacién del producto ilegitimo
(pirata). Cabe anotar también que la aplicacién
de este criterio no tiene ninguna relacién con el
valor artistico de la creacién infringida, asi como
tampoco con el costo de produccién de las copias
piratas para el infractor. En definitiva, si se acredi-
ta que el reclamante es titular de una obra que se
comercializa legitimamente al piblico por un valor
de $100 y que el infractor comercializé 100 copias
en infraccién, se puede reclamar contra el infractor
los dafios ($100 por 100 copias, lo que arroja un
dafio de $10,000), m4s una multa de 1 a 10 veces
el monto del perjuicio (es decir, puede reclamarse a
titulo de pena entre $10,000 y $100,000 adiciona-
les). Obviamente que es un monto desproporcio-
nado con relacién a los dafios. Precisamente, por
eso se trata de pena civil.

La segunda forma de determinar “el valor del pro-
ducto en infraccién” que contempla la regulacién
tiene cardcter subsidiario respecto del criterio que
venimos de mencionar. Como surge del Decreto
de 2004, este segundo criterio es una forma de cal-
cular la pena que se establece “en su defecto”, esto
es, cuando no es posible fijar la pena en base al
precio de venta al publico de los ejemplares legiti-
mos. ;Cémo se explica este segundo criterio? ;Por
qué se establece esta posibilidad? Lo que ocurre es
que en muchas situaciones se producen infraccio-
nes de los derechos de propiedad intelectual en
que no se cuenta con un “‘precio de mercado de
los productos legitimos” al que podamos acudir, o
el mismo se encuentra completamente desvincu-
lado de las circunstancias relativas a la infraccién.
Volvamos al ejemplo que mencionamos mds arri-
ba: una empresa que comercializa calzado utiliza
ilicitamente una cancién en la publicidad audiovi-
sual de sus productos. En este supuesto, el valor del
que se apropia el infractor no tiene relacién con las



ganancias esperadas por la comercializacién de la
cancién (por ejemplo, el precio que perciba por la
venta de un disco o por la descarga de la cancidn).
Esto es, el infractor no realiza un mero acto de re-
produccién y distribucién de la cancién, privando
al titular de usuarios que, de no existir la copia pi-
rata, podrian haber adquirido legitimamente una
copia de la obra.

Por tanto, en estos casos, en que el beneficio ob-
tenido es indirecto, no tiene ningtin sentido que
la multa se dije sobre el valor de comercializacién
de productos legitimos, pues el demandado no se
apropi6 de un valor de comercializacién, sino de
un valor diferente. En este supuesto el demanda-
do se apropié de un valor, que desde luego que
también correspondiente al titular de derechos
(productor de fonogramas, editor musical o autor,
seglin corresponda), que consiste en el derecho
exclusivo de autorizar la asociacién entre la obra
en cuestién y una marca de productos (asi como
la empresa que los comercializad), lo que es una
manifestacién del derecho (exclusivo) de transfor-
mar o adaptar su obra (en tanto que se la explota
en un contexto que es distinto del original) y que
se denomina normalmente como “sincronizacién”
de la obra musical. Como el valor apropiado por
el infractor no consiste en el valor de comerciali-
zacion, para estos casos la forma de fijar la multa
atiende al valor que una licencia hipotética sobre
derechos exclusivos infringidos hubiera tenido,
ateniendo para ello al valor fijado por el autor
o titular del derecho o por la entidad de gestion
colectiva correspondiente.

Un aspecto a destacar es que, en lo que refiere
a esta segunda forma de determinar la multa, la
ley no deja librado el establecimiento de la base
de célculo al monto que el titular arbitrariamente
establezca que debié haber sido el valor de la li-
cencia hipotética. No se trata del valor que titular
hubiera caprichosamente deseado o sonado ganar
a cambio de su autorizacién, sino que debe tra-
tarse de un valor objetivo, el valor de mercado.
Para determinar ese valor de mercado, lo prime-
ro que deberd atenderse es si han existido otras
comercializaciones similares en las que el titular
haya percibido una regalia por autorizar (licencia)
la utilizacién de su obra con similares propdsitos
a la utilizacion llevada a cabo por el demandado,
pues si las hay la pena debe fijarse como un mualti-
plo sobre ese valor o sobre un valor similar. A esta
situacién alude el Decreto cuando se refiere como
base para calcular la multa civil a “e/ valor de las
licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el
autor o titular del derecho”.
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Ahora bien, para el caso que no exista un antece-
dente concreto o reciente en que el autor o titular
haya fijado un valor, los que existan no permitan
establecer el valor de mercado para un caso como
el que se estd discutiendo, la ley manda recurrir al
precio de licenciamiento que establezca “la entidad
de gestidn colectiva correspondiente”. En este sen-
tido, las entidades de gestién colectiva de derechos
de autor (las hay normalmente para los distintos
tipos de derechos de autor y conexos) suelen tener
tarifarios donde se establece la forma de determi-
nar el monto a pagar por las obras que son gestio-
nadas por la entidad como parte de su repertorio.
Para el caso de aplicar los tarifarios de entidades
de gestién, se deberd calificar y clasificar el caso en
base a diferentes tipos de licencias y deberd tomarse
aquella que resulte mds similar al caso en cuestién,
aplicando sobre esa base el multiplo de 1 a 10 veces
que establece la ley.

Sibien la ley no prevé la posibilidad de establecer el
valor de la licencia por medio de un peritaje, sino
que el criterio que actia como dltima ratio es recu-
rrir a las licencias que fijan las entidades de gestion
colectiva, parece razonable que, ante la ausencia de
un valor fijado por las entidades de gestién corres-
pondiente, sea posible acreditar el valor de merca-
do en base a un peritaje, que estard sometido a la
sana critica del tribunal.

2.3 Aplicacién practica

Desde hace 20 anos que la pena civil ha venido
rigiendo en el derecho uruguayo. Esto permite
consolidar algunas reflexiones sobre la aplicacion
practica de este novedoso remedio.

El primer aspecto que quiero destacar no es sus-
ceptible de demostracién objetiva. Me refiero al
hecho de que la presencia de la pena civil entre las
posibles sanciones que enfrenta un infractor gene-
ra que buena parte de las eventuales reclamacio-
nes por infraccién de derechos sean solucionadas
mediante mecanismos extrajudiciales de solucién
de conflictos. Como dije, no estoy en situacién
de demostrar esta afirmacidn, pues se trata de una
experiencia personal. Ante el planteo de la posibili-
dad de un conflicto (lo que normalmente se inicia
con una comunicacién de cese y desistimiento de
la actividad infractora), el potencial demandado, si
estd debidamente asesorado, deberd evaluar la posi-
bilidad de que el reclamo planteado resulte exitoso
y las consecuencias perjudiciales que tendrd para
si el hecho de que la reclamacidn le resulte contra-
ria a sus intereses. La potencialidad de la pena civil
es puesta en la balanza para dicha evaluacién y se
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introduce en cualquier intento de acuerdo transac-
cional, permitiendo que el titular del derecho pre-
suntamente infringido recupere un valor razonable
por la infraccidn, sin incurrir en costos y demoras
de tramitaci6n.

En lo que refiere a la aplicacién practica en las re-
clamaciones, puede apreciarse que los jueces uru-
guayos han realizado una aplicacién prudente de
este instituto.

Por lo general, la pena sirve para agregar un plus
a la indemnizacién por dafio patrimonial y dafio
moral que, por las razones ya mencionadas, suele
ser un monto con poco valor disuasorio. En tal
sentido, lo mds comtn es que, ponderacién me-
diante, se fije el monto de la pena entre 1 y 3 veces
el valor del dafio patrimonial, siendo dicho monto
(en la mayoria de los casos) en base al criterio de
la regalia hipotética ya mencionado. Existen casos
donde se ha fijado el monto de la pena en 4 0 5
veces el monto del valor patrimonial, cuando el
juez observa que el demandado actué de mala fe o
sin ninguna consideracién hacia el derecho infrin-
gido. En ningtin caso se ha fijado una pena mayor
a 5 veces, a pesar de que, de acuerdo al texto legal,
la pena podria llegar hasta 10 veces el valor de la
infraccién.

La SCJ ha establecido que, si bien la determinacién
del monto de la pena es discrecional, no lo es el
establecerla, puesto que “constatada la infraccién,
el juez puede graduar el monto, pero no dejar de
imponerla”."?

No siempre los tribunales expresan cudles son los
elementos que intervienen en la ponderacién a los
efectos de determinar la pena (ni es esto exigido por
la normativa). Por esta razén es complejo determi-
nar qué elementos son los que han tenido fuerza
convictiva para los jueces. Los factores que se han
expresado en las sentencias para justificar la deter-
minacién de la pena son, en sintesis, los siguientes:
la voluntad de llegar a un acuerdo, el cese inmedia-
to de la conducta infractora y la intencién de rea-
lizar un pago por la infraccién de los derechos que
no fue exitoso debido a la negativa del reclamante
a conformarse con esa cantidad es un elemento que
ha sido utilizado en varios casos como favorable a
la fijacién de una pena baja (una vez el monto de la
infraccién); también fue considerado un elemento
favorable el hecho de que el demandado haya con-
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tratado asesoramiento profesional para regularizar
cualquier infraccién de derechos de terceros. Por
el contrario, el hecho de que el demandado haya
afirmado al responder las intimaciones previas y al
contestar la demanda que habia cesado la conducta
ilicita, cuando en el trémite del expediente se de-
mostrd que esta afirmacion era falsa, fue invocado
para fijar una pena mayor a lo normal (5 veces el
monto del dafio patrimonial).

Otros factores que se han tomado en consideracién
pasan por la evaluacién de la entidad de la infrac-
cién, la utilidad recibida por el demandado por la
infraccién (no capturada en el reclamo indemni-
zatorio).

3. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo nos hemos detenido
en los remedios de los que dispone el titular de un
derecho de autor para reclamar civilmente por la
infraccién de su monopolio de explotacion.

Hemos dejado de manifiesto que las dificultades
probatorias que apareja el reclamo de dano emer-
gente o lucro cesante (segin los cdnones tipicos de
interpretacién) explican que la respuesta indemni-
zatoria adopta, en la mayoria de las reclamaciones,
la forma de una condena a pagar la regalia hipo-
tética (precio que presumiblemente el infractor
hubiera debido pagar si solicitaba el permiso del
titular), siendo este un criterio que tiene la venta-
ja de aminorar la carga probatoria del reclamante,
pero que, en contrapartida, plantea un muy bajo
poder disuasorio, pues a lo sumo el infractor ter-
mina pagando lo mismo que hubiera pagado si pe-
dfa permiso, de donde existe muy poco incentivo a
cumplir la norma.

La necesidad de brindar un mecanismo disua-
sorio eficaz ante la mayor facilidad para cometer
infracciones que presentan las nuevas tecnologfas,
sumado a la dificultad en detectar su verificacién
y la escasa eficacia que presentan los mecanismos
indemnizatorios tipicos, explican que en el dere-
cho uruguayo se haya recogido expresamente la
posibilidad de aplicar una pena civil contra el in-
fractor del derecho de autor. Este mecanismo, aun-
que inusual en materia de derecho privado, viene
a reforzar la proteccién legal del derecho de autor,
creando un incentivo adicional para no incurrir en
violaciones.
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