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Mensaje del Presidente de ASIPI

Definitivamente ASIPI es una organización viva, que trabaja con ganas y que 
asume los retos como oportunidades. No de otra forma podemos interpretar 
el hecho de que cada año recibimos más artículos para nuestra emblemática 
revista “Derechos Intelectuales”. 

En esta ocasión celebramos el aniversario número 27 de esta publicación, es 
decir, las “bodas de azabache”, que es una piedra negra, robusta, que representa 
formalidad, poder y elegancia. Esta publicación parece cumplir con ese designio. 
Aquí encontrará un crisol donde se mezclan estudios sobre temas muy 
variados que van desde la legalidad del uso de marcas en avisos publicitarios, 
películas o en obras artísticas o literarias por el argentino Jorge Otamendi hasta 
discusiones de género como la que nos trae la cubana Lisset Castro, quien 

Enrique Díaz
Presidente de ASIPI
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con cifras se pregunta si las patentes son cosa de hombres. En el intermedio 
entre estos artículos tenemos un estudio sobre “La Protección del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en México” por Martín Michaus, otro sobre “Obtención de 
patente y registro sanitario sobre medicinas obtenidas a partir del cannabis” 
por Francisco Martini D’Alessandro, una disquisición sobre la diferencia entre 
innovaciones e invenciones del profesor venezolano Francisco Astudillo Gómez 
y unas reflexiones sobre la garantía mobiliaria sobre los derechos de propiedad 
intelectual en el Perú, por José Renato Paredes Roca.

También incluimos temas que, aunque parecen locales, nos pueden servir de 
espejo para la práctica legal de todos los países de América Latina.  Hablamos 
del trabajo de Mariana de Araújo M. Lima Di Pietro sobre solución alternativa de 
conflictos en Brasil, del ensayo sobre la constitucionalidad de las políticas que 
restringen o prohíben el uso de marcas figurativas en etiquetas y/o publicidad de 
alimentos y bebidas en República Dominicana de Wallis Pons Cardi y del artículo 
sobre vacíos legales en la regulación del derecho a la imagen en Colombia de 
Andrés Eduardo Rodríguez.

El segundo tomo de la obra incluye un interesante artículo que combina la 
actualidad política con nuestra área de interés. Hablamos del texto “Propiedad 
industrial en la Constitución Política de Chile” preparado por el profesor Juan 
Pablo Egaña Bertoglia; un artículo titulado “La intersección de competencia 
desleal y acciones de infracción de patente” escrito por los abogados 
colombianos Santiago Lombana y Liliana Galindo; un detallado estudio de gran 
actualidad elaborado por la ecuatoriana Avelina Ponce Gómez de la Torre sobre 
“El alcance del derecho de patentes frente a los productos biotecnológicos 
autoreproducibles”; un divertido artículo de nuestra editora Natalia Tobón 
Franco en coautoría con Eduardo Varela Pezzano sobre las manifestaciones 
artísticas y las marcas moralmente problemáticas, y terminamos este número 
con un extenso ensayo sobre “Nulidad de marcas por mala fe” elaborado por la 
paraguaya Rebeca Salemma Miranda. 

En suma, se trata de una publicación muy completa que trae una veintena 
de artículos amenos sobre temas muy variados. Les garantizo que la publicación 
va a ser del agrado de todos ustedes y que su lectura les permitirá mantenerse 
actualizados sobre los temas de punta en nuestra especialidad.

¡ASIPI en movimiento!
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Prólogo

Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 de ASIPI

El número 27 de la revista “Derechos Intelectuales” de la Asociación 
Interamericana de la Propiedad Intelectual – ASIPI – cuenta con una 
completa variedad de estudios que han sido asumidos por sus autores desde 
diversos puntos de vista que tienen que ver, no sólo con la nacionalidad, 
sino con su experiencia personal. En efecto, esta publicación cuenta con 
ensayos de reputados especialistas en el derecho de la propiedad intelectual 
como Jorge Otamendi, Martín Michaus, Francisco Astudillo y Wallis Pons 
combinados con artículos de jóvenes innovadores como Mariana de Araújo, 
Lisset Castro, Andrés Eduardo Rodríguez y José Renato Paredes, entre otros.
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Marcas y propiedad intelectual

Jorge Otamendi

Para el autor es lícito utilizar, sin autorización expresa, marcas registradas 
en un aviso publicitario, en una película o en una obra artística o literaria, a 
menos que con ese uso se dañe la imagen de la marca, se  pueda provocar 
la dilución de su carácter distintivo, o pueda causar confusión. En tales 
circunstancias siempre será la ley de marcas quien dicte las pautas para 
analizar cada situación.

El patrimonio cultural inmaterial en la nueva Ley Federal de 
protección del patrimonio cultural de los Pueblos

y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Martín Michaus-Romero

Una de las preocupaciones del profesor Michaus, desde hace décadas, ha 
sido el tema de la protección los conocimientos tradicionales. No en vano 
él mismo viene de uno de los países más ricos en esta materia en la región 
(México). En esta ocasión el autor analiza la protección del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de México y explica que en vigencia de la normativa anterior que 
regulaba la materia (Ley Federal del Derecho de Autor), para reproducir una 
Expresión Cultural Tradicional (ECT) bastaba con indicar el nombre de la etnia 
que la originaba, situación que muchos consideraron insuficiente para conferir 
una protección adecuada a las Comunidades indígenas y Afromexicanas. En 
esas circunstancias se emitió la Recomendación General No. 35/2019, la cual 
dio pie a la expedición de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas Afromexicanas, norma que estableció la 
necesidad de contar con el consentimiento previo, expreso y escrito de las 
Comunidades Indígenas para utilizar sus Expresiones Culturales Tradicionales. 
El autor analiza todas estas normativas y nos proporciona muchas luces para 
analizar el tema, y por qué no,  para sugerir a las autoridades de nuestros 
países las mejores prácticas para regular la materia con base en lo que 
México ya ha recorrido. 

Para que tenga una idea del contenido de la publicación, 
a continuación encontrará una breve reseña de cada 

uno los artículos incluidos en ella: 
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A admissibilidade de métodos adequados de solução
de disputas e arbitragem em conflitos envolvendo

Propriedade Industrial no Brasil 

Mariana de Araújo M. Lima di Pietro

Esta profesional brasileña nos envía un artículo sobre los pormenores, riesgos 
y beneficios de aplicar los métodos alternativos de resolución de conflictos. 
La autora va más allá de la teoría y nos explica que existe cierto temor por 
parte de los operadores del derecho de propiedad industrial cuando se trata 
de someter sus disputas a tales mecanismos debido al carácter híbrido de 
esta rama del derecho. Su trabajo se centra en informarnos bien la situación 
para poder tomar las decisiones correctas.

¿Es la propiedad industrial cosa de hombres?
Apuntes sobre el tratamiento

de género en el área de patentes

Lisset Castro Caballero

Con este sugestivo título la autora cubana nos presenta, de forma muy 
bien informada pero amena, el tema de las desigualdades por concepto de 
diferencia de género en el campo de la propiedad industrial. Afirma que las 
mujeres tienen una participación menor en el campo de las invenciones debido 
a múltiples factores como el área geográfica, situaciones socioeconómicas 
y cuestiones familiares, entre otros, y sugiere la implementación de varias 
acciones para reducir la desigualdad de género en el sistema de propiedad 
industrial y específicamente en el sector de las patente.

Innovaciones e Invenciones:
variaciones sobre un mismo tema

Francisco Astudillo Gómez

El profesor venezolano, Francisco Astudillo, escribe sobre dos figuras que a 
veces se confunden pero son diferentes: Las invenciones y las innovaciones. 
Explica que en la teoría económica, las innovaciones son la fuente de la 
ganancia, mientras que las invenciones son frutos logrados para satisfacer 
necesidades técnicas, con expectativas de llegar a innovar en su área 
específica y por supuesto tener éxito económico. En cuanto al derecho, la 
innovación no es un concepto jurídico (o si lo quieren ver desde esa óptica, al 
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menos calificaría como “indeterminado”) mientras que la invención sí lo es, 
específicamente en el campo del derecho de propiedad intelectual, donde 
podríamos definirlo como un “bien intangible o inmaterial” que soluciona un 
problema técnico en la industria y puede ser objeto de una categoría de 
estos derechos denominada “patente”.  Se trata de un texto muy ilustrativo 
sobre las semejanzas y diferencias entre ambas nociones que nos obliga a 
ser más precisos a la hora de trabajar con ellas.

El derecho de imagen en Colombia:
régimen actual y propuestas de modernización

Andrés Eduardo Rodríguez Gómez

En este texto Andrés Eduardo Rodríguez analiza el contenido y la regulación 
del derecho de la imagen en Colombia y formula algunas propuestas 
encaminadas a la modernización de su regulación, especialmente con 
miras a llenar vacíos jurídicos que, a la fecha, según él, limitan su efectivo 
ejercicio.

Reflexiones sobre la garantía mobiliaria sobre
los derechos de propiedad intelectual en el Perú

José Renato Paredes Roca

En este artículo el joven peruano hace una reseña de la evolución de la 
figura jurídica de la garantía mobiliaria en el Perú, revisa los principales 
instrumentos normativos internacionales que inspiran su marco normativo, 
estudia el único caso encontrado en los registros del Dirección de Invenciones 
y Nuevas Tecnologías del Perú y expone las razones por las cuales esta figura 
es tan poco utilizada en su país. Sin duda se trata de un análisis que sirve de 
inspiración para revisar situaciones similares en nuestros países.

 El registro de marcas tridimensionales
por haber  adquirido secondary meaning

María Cristina Trujillo Molina

No es fácil demostrar que una marca es distintiva y mucho menos si se trata 
de una marca 3D (tridimensional).  La joven peruana María Cristina Trujillo 
hace un estudio de tales signos, sus particularidades y hace un aporte 
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muy original: analiza la posibilidad de registrarlas cuando han obtenido 
distintividad adquirida, según la legislación de la Comunidad Andina.

La notoriedad de los signos
no registrados en Perú

Rossana Andrea Pacheco Lostaunau

En la Comunidad Andina no se requiere que un signo esté registrado para 
que se reconozca su notoriedad. Sin embargo, no existe claridad sobre 
los derechos que brinda el reconocimiento de la notoriedad de un signo 
no registrado. La autora de este ensayo explica que esta situación facilita 
que algunos usuarios soliciten en el Perú el registro de signos altamente 
semejantes a otros que, si bien no están registrados allí, son ampliamente 
conocidos en otros países Comunidad Andina por el sector pertinente.

Registro de patente e regulação sanitária
de medicamentos derivados da cannabis:

uma análise histórica da proibição social no brasil à 
regulamentação no momento atual

Francisco Martini D’Alessandro

Este artículo tiene como objetivo mostrar el camino que ha recorrido el 
cannabis medicinal en Brasil desde las épocas de la prohibición total hasta 
nuestros días. El autor brasileño es un abogado joven que analiza la forma en 
que los medicamentos derivados del cannabis pueden ser registrados ante 
el ANVISA y el INPI para obtener derechos sanitarios, y las posibilidades que 
existen para proteger la propiedad intelectual de los productos derivados. 
También revisa la legislación vigente y los proyectos de ley que tratan sobre 
la autorización del uso del cannabis medicinal y el papel del poder judicial 
en Brasil. Pero no se queda en hacer una presentación del estado de cosas 
sino que, luego de estudiar la jurisprudencia y la legislación sobre la materia 
se concluye que a pesar de la pronta entrada en vigencia de una ley que 
reglamente el uso del cannabis medicinal en Brasil, en la actualidad existe 
gran escepticismo sobre los posibles beneficios que esto generaría debido 
a la dificultad que tiene la sociedad en general para distinguir entre los usos 
terapéuticos y los usos recreativos de esta figura.
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Juicio de constitucionalidad a las políticas que restringen
o prohíben el uso de marcas figurativas

en etiquetas y/o publicidad de alimentos
y bebidas pre-envasados

Wallis Pons Cardi

La abogada dominicana presenta un análisis de constitucionalidad de las 
normas que imponen restricciones a las marcas que identifican productos 
alimenticios y bebidas no alcohólicas, fórmulas infantiles y tabaco, en función 
de diversos factores: el fin buscado por las normativas jurídicas, el medio 
empleado para lograr el objetivo y la relación de medio a fin. Se trata de un 
artículo de gran actualidad porque la mayoría de los países del hemisferio ya 
han dictado o están pendientes de dictar normas sobre este tema.

Propiedad industrial en la Constitución Política de Chile

Juan Pablo Egaña Bertoglia

El autor critica que en la propuesta de una nueva Constitución Política 
se haya excluido el tema de la propiedad industrial y analiza las posibles 
consecuencias que esto puede generar para la comunidad chilena en temas 
de transferencia de tecnología e invenciones.

La intersección de competencia desleal y acciones
de infracción de patente

Santiago Lombana y Liliana Galindo

Los autores estiman que la infracción a un derecho de patente puede 
considerarse desleal en aquellos casos en los que se puede comprobar 
que existe una afectación a la posición de mercado del afectado, ya sea 
porque los fundamentos de los requerimientos carecen de sustento fáctico 
y jurídico; porque el titular carece de los derechos que dice ostentar o hace 
una extensión artificial de ellos, porque la estrategia escogida para la defensa 
tiene efectos en el mercado, o porque la intención del titular de la patente 
no es la observancia de su derecho legal y vigente, si no la de hostigar al 
competidor o competidores.
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El alcance del derecho de patentes frente a los productos 
biotecnológicos autoreproducibles

Avelina Ponce Gómez de la Torre

Esta abogada ecuatoriana sostiene en este completo ensayo que la aplicación 
de los principios generales del sistema de patentes a la biotecnología no 
solamente afecta al usuario, la investigación y la sociedad en general, sino que 
también puede afectar al titular de una patente agotando injustificadamente 
su derecho y desincentivando así la investigación.

Sobre las manifestaciones artísticas y las marcas moralmente 
problemáticas

Natalia Tobón Franco y Eduardo Varela Pezzano

Los colombianos Natalia Tobón Franco y Eduardo Varela Pezzano intentan, 
de manera amena y con casos divertidos,  responder si las manifestaciones 
artísticas moralmente problemáticas (por mal gusto, inmoralidad, escandalo, 
obscenidad o vulneración de las buenas costumbres) están protegidas por la 
libertad de expresión y si las marcas que tienen las mismas características 
pueden o no ser registradas.

Nulidad de marcas por mala fe 

Rebeca Salemma Miranda

Termina el segundo tomo con este profundo estudio sobre la acción de 
nulidad cuando se obtiene el registro de una marca habiendo actuado de 
mala fe. Su autora, la paraguaya Rebeca Salemma, utiliza legislación, doctrina 
y jurisprudencia comparadas para mostrarnos no sólo la dificultad que existe 
para probar los hechos en estos casos, sino el riesgo de que se presente un 
conflicto con  los principios de territorialidad y de prelación.

Como puede observar el lector, los artículos que publicamos en el 
número 27 de la revista hacen de ella una especie de “melting pot”, es 
decir, una suma de estudios sobre temas muy diversos, realidad que ilustra 
la evolución de una práctica que si bien hace unas décadas se dedicaba 
principalmente a las marcas y patentes, hoy en día es una ciencia compleja 
que requiere abordajes integrales. Precisamente la OMPI se refirió a esto en 
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https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-944-2022-exec-summary-es-world-intellectual-property-
report-2022-executive-summary.pdfPrólogo

1. 

el “Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual 2022”1 cuando advirtió 
que la humanidad enfrenta desafíos como el cambio climático, reducir las 
desigualdades, garantizar la seguridad alimentaria, prevenir las pandemias, 
situaciones estas que sólo encontrarán solución si se unen el sector privado 
y el sector público para aportar recursos y trabajo coordinado en áreas como 
la innovación, la tecnología, la financiación y la simplificación de las normas 
legales. 

Esta revista es, sin temor a equivocarme, una suma de propuestas dirigidas 
hacia un mejor direccionamiento de nuestra especialidad e indirectamente, 
de nuestro mundo.

¡Espero que la disfruten!
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no registrado
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Resumen
En la Comunidad Andina no se requiere que un signo esté 
registrado para que se reconozca su notoriedad. Sin embargo, no 
existe claridad sobre los derechos que brinda el reconocimiento de 
la notoriedad de un signo no registrado. Esto facilita que algunos 
usuarios soliciten en el Perú el registro de signos altamente 
semejantes a otros que, si bien no están registrados allí, son 
ampliamente conocidos en otros países Comunidad Andina por el 
sector pertinente. 
Palabras clave: Signo no registrado, notoriedad, principio de 
territorialidad, principio registral, dilución, distintividad.

Abstract
In the Andean Community, a sign is not required to be registered for 
its notoriety to be recognized. However, the rights granted by the 
recognition of notoriety over an unregistered sign are not completely 
clear. This causes some users to request the registration of signs that 
are highly similar to others that, although not registered in Peru, are 
widely known in other Andean Community countries by the relevant 
sector.
Keywords: Unregistered sign, notoriety, territoriality principle, regis-
try principle, dilution, distinctiveness.
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Introducción

En el universo de signos distintivos, existen aquellos que han logrado un posicionamiento 
privilegiado en base al esfuerzo e inversión de sus titulares por hacerlos conocidos.

Por ello, muchos usuarios optan por registrar estos signos y, posteriormente, solicitar 
el reconocimiento de su notoriedad mediante un procedimiento ya sea una oposición, 
cancelación, entre otros.

A todas luces, las marcas cuya notoriedad fue acreditada por la Autoridad 
Administrativa poseen doble blindaje: primero, porque el registro del signo confiere 
el derecho al ser este declarativo; y segundo, porque el hecho de ser notoriamente 
conocida, merece una protección especial por parte del sistema marcario.

Pero ¿qué sucede con aquellos signos que, si bien no se encuentran registrados, 
también son ampliamente conocidos por el sector pertinente en el que se comercializan 
sus productos/servicios?

Los titulares de estos signos que, sea por el motivo que fuese, no han registrado 
estos en un país de la Comunidad Andina, no son ajenos a la normativa comunitaria, 
pues esta establece que los signos pueden ser reconocidos como notorios pese a no 
contar con registro en un país comunitario en el que se desarrolla un procedimiento que 
les concierne y, asimismo, pueden ser protegidos ante cualquier acción -sea solicitud de 
registro o infracción- que atente contra su notoriedad.

En este artículo se analizarán las implicancias del reconocimiento del carácter 
notorio en signos que, si bien no se encuentran registrados en Perú, cuentan con 
protección jurídica en virtud de la Decisión 486 y el tratamiento de esta figura en la 
jurisprudencia nacional.

A efectos del presente, se considerará “marca” como el signo registrado ante 
la Autoridad Administrativa, y “signo” como uno no registrado o en trámite de 
registro.

I. La notoriedad: reconocimiento e implicaciones

La notoriedad en virtud del artículo 224 de la Decisión 486 se traduce como el 
reconocimiento de un signo como tal en el sector pertinente de cualquier País de la 
Comunidad Andina independientemente de la forma mediante la cual se hizo conocido. 
Si bien este artículo nos brinda algunos vestigios de la notoriedad, no explica a qué se 
refiere con “reconocido como tal en el sector pertinente”, por lo que, prima facie, no se 
puede definir integralmente esta atribución.

No obstante, el artículo 230 de la misma decisión comunitaria establece lo siguiente 
respecto de los sectores pertinentes:
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“Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia 

para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: 

a)	 los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a 

los que se aplique; 

b) 	las personas que participan en los canales de distribución o 

comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 

c)	 los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de 

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido 

dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.”

En otras palabras, el signo notorio es aquel que es ampliamente conocido o con gran 
difusión entre los agentes económicos del mercado de un rubro comercial determinado 
en el cual el signo se ve involucrado debido a que sus servicios o productos son 
ofrecidos, contratados y/o adquiridos dentro de este mercado.

A esta definición, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) agregó en 
su Proceso 267-IP-2021 de fecha 09 de marzo de 2022, que “dado que las marcas 
notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia 
en otros sectores”. En efecto y si bien en el presente no se ahondará sobre el tema, es 
preciso acotar que esta es una de las principales diferencias entre la marca notoria y 
la renombrada: la primera es reconocida por los agentes de su rubro, y la segunda es 
conocida por agentes de su rubro y fuera de este. 

Ahora bien, la notoriedad es un hecho que se debe ser debidamente demostrado 
por quién la alega, tomando en consideración algunos de los factores señalados en 
el artículo 228 de la Decisión 486, tales como: a) el grado de su conocimiento entre 
los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, 
amplitud y extensión geográfica de su utilización; c) la duración, amplitud y extensión 
geográfica de su promoción; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; e) 
las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya 
notoriedad se alega; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el 
valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas 
interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento 
por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del 
comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud 
de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Adicionalmente a estos medios probatorios, la Sala Especializada en Propiedad 
Intelectual del INDECOPI (Sala) ha indicado que la “publicidad relacionada con el 
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intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte 
aéreo), efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del 
consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio 
a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay 
contenido publicitario, etc.”1, también son evidencia relevante que demuestra que un 
signo es notorio.

El sentido de perseguir el reconocimiento de la notoriedad es lograr la preciada 
protección especial del signo bajo el ordenamiento andino y nacional. Esto es, conseguir 
que el signo en cuestión sea resguardado de forma ampliada, inclusive rompiendo con 
principios marcarios como el principio de especialidad, uso real y efectivo, territorialidad 
y registral.

Con relación al principio de especialidad, el TJCA señala2 que se trata del derecho 
al uso exclusivo y protección de una marca respecto de los productos y/o servicios 
que su registro ampara en una clase determinada de la Clasificación Internacional o 
Niza. No obstante, esta clasificación no es aplicada a rajatabla en un procedimiento 
administrativo, ya que, por ejemplo, puede darse el caso que la marca LÚCUMA esté 
registrada en la clase 25 para prendas de vestir y la Autoridad Administrativa determine 
que estos productos se encuentran vinculados con carteras de la clase 18 y deniegue el 
registro del signo solicitado LÚCUMA por considerarlo confundible con la marca.

Ello se debe a que muchos productos y servicios guardan una conexión entre sí 
ya sea por razonabilidad (mismo origen empresarial), intercambiabilidad (sustitutos 
razonables) o complementariedad (necesidad de consumo conjunto)3.

… Ello se debe a que muchos productos y servicios guardan 
una conexión entre sí ya sea por razonabilidad (mismo origen 

empresarial), intercambiabilidad (sustitutos razonables) o 
complementariedad (necesidad de consumo conjunto)…

En el caso de las marcas notorias, el principio de especialidad se rompe relativamente 
en tanto no solo está protegida en su clase o clases vinculadas, sino también aquellos 
que si bien son diferentes, se encuentran dentro del sector pertinente o pueden generar 

1.

2.
3.

Resolución No. 0632-2022/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente No. 861787-2020 de fecha 13 de mayo de 2022 
(p.25-26).
Proceso 321-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016. (p. 13).
Proceso 116-IP-2021 de fecha 25 de agosto de 2021. (p.26-27).
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confusión respecto de su origen empresarial, aprovechamiento injusto del presticio de 
la marca o signo o dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario. 

En consecuencia y como se ha precisado en la Resolución No. 0245-2019/TPI-
INDECOPI del Expediente No. 719528-2017, “no podrá acceder a registro un signo que 
contenga de manera relevante una marca notoria aún cuando pretenda distinguir 
productos o servicios no vinculados, salvo que: a) la fuerza distintiva de la marca 
notoria haya sido debilitada al encontrarse registradas otras marcas que incluyan 
dicho elemento para distinguir productos o servicios de la clase en la que se solicita 
el signo, o b) respecto de los productos o servicios de la clase constituya una 
denominación carente de distintividad” (El agregado es propio)

En dicha Resolución, la Sala resolvió que el uso de la denominación QUEIROLO, 
presente en la marca SANTIAGO QUEIROLO registrada en la clase 33, asi sea para 
productos o servicios de distinta naturaleza a la clase referida, representa una dilución 
de la fuerza distintiva de la marca y por ende, no es posible el registro de un signo con 
la denominación en cuestión.

El principio de uso real y efectivo es el cual exige que una marca sea utilizada en el 
mercado del país en el cual fue registrada pues su falta de uso acarrea una cancelación 
de registro. Respecto de las marcas notorias, el principio es albergado en el inciso b) del 
artículo 229 de la Decisión 486, donde se indica que no se negará la notoriedad a un signo 
a pesar de que este no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o 
servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

De este principio también nace la prohibición de cancelación de marcas notorias 
cuyo propósito es evitar que un tercero se aproveche del reconocimiento o reputación 
ganado por una marca y su titular creando riesgo de confusión o dilución de la fuerza 
distintiva mediante el registro de una marca altamente semejante – o idéntica – a la 
cancelada notoria.

Este el criterio empleado a lo largo de los años por INDECOPI, como ocurrió en la 
Resolución No. 0308-2021/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente No. 770396-2018 que, 
a través de esta, la Sala confirmó que las marcas que ostentan el carácter notorio, no 
pueden ser objeto de cancelación por falta de uso.

Sobre el principio de territorialidad, existen diversas interpretaciones del TJCA que 
señalan lo siguiente: 

“El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que 

pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de 

un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, 

por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están 
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limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el 

derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró”4.

Aunado a la territorialidad, está el principio registral o –como algunos autores 
denominan– inscripción registral, que implica que un signo obtiene protección 
juridica respecto de productos o servicios mediante su registro frente a la Autoridad 
Administrativa correspondiente, la cual en Perú es INDECOPI. 

Los principios de territorialidad e incripción registral se encuentran contemplados en 
el inciso a) del artículo 229 puesto que no se negará la notoridad a un signo por el hecho 
de que no esté registrado o en trámite de registro en el país de la Comunidad Andina 
donde se solicita la notoriedad.

Estos dos principios, en particular, cumplen un rol principal en el tratamiento de 
signos notorios no registrados.

II. La protección de signos notoriamente conocidos

Como se advirtió en líneas antecedentes, los signos notorios cuentan con una 
protección ampliada respecto de los otros signos que implica la ruptura relativa del 
principio registral, de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo en procedimientos 
administrativos.

Efectivamente, el resguardo jurídico de los signos notoriamente conocidos se 
encuentra plasmado en diversas fuentes de Derecho como artículos de la Decisión 486 
y jurisprudencia, las cuales integran en ellas los principios anteriormente mencionados.

Conforme al artículo 226 de la Decisión 486 establece cuatro modalidades de 
afectación a un signo notorio: 

“Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo 

notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte 

esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración 

del signo (…)”.

Se entiende por reproducción, cuando un signo es idéntico o exacto a un signo 
notorio; imitación, cuando un signo produce el mismo efecto que uno notorio; 
traducción, cuando un signo denominativo expresa lo mismo que otro notorio pero una 
lengua distinta; transliteración, cuando un signo es escrito con un sistema de caracteres 
lo que está escrito con otro (ejemplo: transliteración de caracteres chinos a caracteres 
en español); y transcripción (uso del signo en su totalidad o una parte esencial), cuando 
un signo copia una parte de lo escrito en otro notorio.

4. Proceso 289-IP-2021 de fecha 09 de marzo de 2021. (p. 9)



25

La notoriedad de los signos no registrados en Perú

Asimismo, el uso no autorizado del signo notorio por terceros se constituye tanto 
para su uso en productos/servicios idénticos, vinculados o diferentes, esto último 
solamente cuando se produce: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del 
signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico 
o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o 
del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o 
del renombre del signo. 

… El riesgo de confusión puede darse de dos maneras: 
confusión directa e indirecta…

El riesgo de confusión puede darse de dos maneras: confusión directa e indirecta. 
La primera es cuando un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con 
la creencia de que en realidad es otro; en cambio la segunda es cuando el consumidor 
cree que un producto o servicio proviene de un origen empresarial diferente al que 
realmente pertenece. El riesgo de asociación se constituye cuando un consumidor, pese 
a diferenciar los signos y el origen empresarial de un producto o servicio, piensa que el 
agente titular del signo se encuentra relacionado o tiene una vinculación económica con 
otro agente del mercado.

Por otro lado, la dilución de la fuerza distintiva supone el debilitamiento de la 
capacidad distintiva del signo notorio por el uso de este o similares signos por terceros, 
lo que también conllevará a una pérdida del valor comercial o publicitario del signo 
notoriamente conocido.

Finalmente, el uso parasitario/aprovechamiento indebido del prestigio o notoriedad 
del signo sucede cuando un tercero, por medio de las modalidades de afectación, busca 
beneficiarse del reconocimiento ganado por un signo notorio y su titular en el mercado.

Ahora, estas modalidades y supuestos son aplicables en diversos procedimientos 
administrativos marcarios, tales como oposiciones, nulidades, cancelaciones y acciones 
de infracción.

1.	 Protección bajo el Artículo 136, inciso h) de la Decisión 486

El inciso h) del artículo 136 establece lo siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso 

en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular 

cuando: 

(…)



26

Derechos Intelectuales . 27 . Tomo II . ASIPI

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 

cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios 

a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un 

riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o 

servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de 

su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Esta prohibición relativa de registrabilidad señala que un signo no será registrado 
cuando resultase semejante (bajo modalidades de afectación) a otro signo notorio y 
su uso ocasione los supuestos de riesgo de confusión y/o asociación, dilución de la 
fuerza distintiva y uso parasitario/aprovechamiento indebido del prestigio o notoriedad 
del signo.

El inciso h) del artículo 136 se consagra en el Precedente de Observancia Obligatoria 
en la Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPI del Expediente No. 288129-2006 de fecha 
09 de noviembre de 2009, donde la Sala denegó el registro de KENT en la clase 32 debido 
a la preexistencia de la marca notoria KENT (Certificado No. 90976) registrada en la clase 
34 a favor de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

La Sala basó su decisión teniendo en cuenta que: 

1.	 El signo solicitado KENT era una reproducción de la marca notoria 
KENT, esto toda vez que el signo está compuesto por la denominación 
exacta que conforma la marca notoria.

2.	 El registro del signo acarrearía el aprovechamiento injusto del prestigio 
de la marca notoria pues el solicitante obtendría un beneficio por el 
uso de la denominación KENT, sin haber contribuido a la inversión 
necesaria para la creación y consolidación de la imagen positiva de la 
marca notoria KENT.

3.	 El registro del signo generaría la dilución de su fuerza distintiva de 
la marca notoria KENT ya que esta es un signo de fantasía que ha 
logrado permanecer en la mente del consumidor.

4.	 Los signos en conflicto distinguen productos no vinculados, empero, 
el carácter notorio de la marca KENT permite su protección inclusive 
en la clase del signo solicitado.
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2. Protección bajo el Artículo 155, incisos e) y f) de la Decisión 486

Ahora, los incisos e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 señalan lo siguiente:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de 

impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes 

actos: 

(…)

e)	 usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello 

pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial 

injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor 

comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento 

injusto del prestigio de la marca o de su titular; 

f)	 usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una 

dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la 

marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

La norma citada proyecta dos escenarios: uno en donde el signo notorio es utilizado 
con fines comerciales, y otro en el que no. Ambos casos preven que el uso de un signo 
idéntico o similar al notorio originando dilución de la fuerza distintiva, valor comercial y 
publicitario y el riesgo parasitario.

Respecto del inciso e), la Sala en la Resolución No. 0339-2019/TPI-INDECOPI en el 
Expediente No. 709523-2017 de fecha 20 de febrero de 2019, indicó que basta que se 
verifique la posibilidad de una daño económico o comercial injusto por razón de los 
supuestos anteriormente referidos. 

Respecto del inciso f), la misma Autoridad en la Resolución No. 0443-2022/TPI-
INDECOPI del Expediente No. 870056-2020 de fecha 30 de marzo de 2022, señaló que 
además de lo presupuesto, se debe demostrar que el signo es utilizado a título de 
marca. 

3.	  Protección en un procedimiento de cancelación por falta de uso

El artículo 165 de la Decisión 486 faculta a cualquier tercero interesado a interponer 
acciones de cancelación por falta de uso al registro de marcas, siempre y cuando no 
hayan sido usadas dentro del periodo de tres años:

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una 

marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la 
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marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por 

su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante 

los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción 

de cancelación.”

Al hablar de la cancelación de una marca notoria por falta de uso, se tiene que traer 
a colación el principio de uso efectivo y real y de territorialidad toda vez que no es 
necesario demostrar el uso de una marca notoria ya que se encuentra marcada en la 
mente de los consumidores.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la marca debe probar la calidad notoriamente 
conocida de su marca dentro del procedimiento de cancelación para que la prohibición 
se pueda configurar. 

El TJCA menciona esta carga probatoria afirmando que la marca notoria“ no necesita 
ser usada en el País miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su 
titular sí debe acreditar la existencia de la notoriedad (vigente) en al menos uno de los 
otros Países miembros de la Comunidad Andina” 5. 

Bajo esa lína, la Sala agrega que “no corresponde cancelar el registro de una marca 
por falta de uso cuando su titular acredite la notoriedad de dicha marca, aun cuando 
tal reconocimiento sea respecto de productos / servicios de una clase distinta 
a aquella en la que se encuentran los productos que distingue la marca objeto 
de cancelación”6. (El agregado es propio)

Claro que esta prohibición  es aplicable a la cancelación por falta de uso y no a la 
figura de cancelación por vulgarización puesto que esta última comprende la pérdida de 
la fuerza distintiva de la marca.

La cancelación por vulgarización se da cuando una marca ya no es utilizada 
solamente por su titular, sino tambien por múltiples agentes de un sector comercial de 
forma amplia para designar un producto o servicio que distingue la marca. Entonces, la 
marca se ha generalizado y ya no es posible determinar su origen empresarial.

El artículo 169 de la Decisión 486 prevee esta situación al estipular lo citado a 
continuación:

“Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a 

solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la 

limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que 

ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar 

uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 

5.
6.

Proceso 123-IP-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021. (p. 9)
Resolución No. 1127-2020/TPI-INDECOPI en el Expediente No. 770395 de fecha 09 de noviembre de 2020.
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Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico 

cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya 

perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial 

del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir 

los siguientes hechos con relación a esa marca: 

a)	 la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder 

desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado 

para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b)	 el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales 

como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y 

c)	 el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca 

significa una procedencia empresarial determinada. 

Un caso muy sonado respecto de este tipo de cancelaciones involucra la marca 
TOMATODO (Certificado No. 72013) en la clase 21 registrada para distinguir recipientes 
para líquidos en cualquier material. 

El 23 de mayo de 2014, CENCOSUD RETAIL PERU S.A. solicitó la cancelación de 
la marca TOMATODO alegando que esta se había convertido en una denominación 
genérica en el mercado. La Sala le dio la razón a la Accionante y concluyó que los 
medios probatorios aportados por esta demostraban indudablemente que la marca 
había perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del 
producto que distingue7. 

Por útlimo, la cancelación en todos sus tipos no puede ser accionada en contra 
de signos notorios no registrados pues, evidentemente, no existe registro alguno que 
cancelar.

III. Los signos notorios no registrados 

SCHIANTARELLI8 define los signos notorios no registrados como “aquellas marcas no 
registradas en el país donde se invoca la protección pero fuertemente implantadas en 
el tráfico económico (…)”

Por otro lado, la Comisión de Signos Distintivos en su Resolución No. 0716-2019/
CSD-INDECOPI hace referencia a que “si bien el derecho al uso exclusivo sobre una 
marca, segun la normativa vigente, se adquiere a traves del registro de la misma ante la 
autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la proteccion 

7.
8.

Resolución No. 0402-2016/TPI-INDECOPI en el Expediente No. 576119-2014 de fecha 11 de febrero de 2016.
SCHIANTARELLI. J.P. (2011). A propósito del precedente del Indecopi sobre marcas notoriamente conocidas. 
Advocatus, (024), 73-89.
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de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, 
pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe 
generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca 
llegue a alcanzar la calidad de notoria.”9.  

Cabe resaltar que el derecho al que se refiere esta Resolución no hace referencia a 
un derecho marcario de tipo registral, sino a una cualidad.

Ahora volviendo a los principios marcarios, el principio de territorialidad e 
inscripción registral juegan un papel extremadamente importante en el reconocimiento 
de la notoriedad de signos no registrados, pero no rompen en estricto el carácter 
constitutivo de derechos, en el cual está basado el sistema marcario en la Comunidad 
Andina.

Pues bien, como se anticipó, el inciso a) del artículo 229 de la Decisión 486 
establece que:

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho 

que: 

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el 

extranjero”

Se advierte que este artículo abarca los principios mencionados y abre la puerta para 
que la Autoridad Administrativa Comunitaria otorgue la calidad de notoria a un signo no 
registrado en el país en el que se ha creado la controversia. No se debe malentender 
que este reconocimiento concede el derecho incuestionable de registro a su titular; si 
el signo notorio no registrado es posteriormente solicitado a registro, esta solicitud se 
evaluará como cualquier otra nueva.

Al respecto, el TJCA en el Proceso 116-IP-2021 de fecha 25 de agosto de 2021 sostiene 
que el examen comparativo entre un signo solicitado y uno notorio no registrado “debe 
ser referencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca 

… “debe ser referencial y complejo, es decir, debe darse 
atendiendo al hecho de que la marca (signo) notoria ya es 

distintiva”…

(signo) notoria ya es distintiva”.
La normativa andina y las interpretaciones son comunitariamente aplicadas en los 

procedimientos en los que se encuentran involucrados signos notorios no registrados, 
brindando una suerte de tranquilidad a aquel titular de un signo que, por la razón que 
fuese, no lo ha registrado pues podrá accionar contra terceros que quieran atribuirse 
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derechos marcarios mediante signos similares o idénticos a los signos notorios no 
registrados.

1.	 Algunos casos de tratamiento nacional del signo notorio no registrado

•	 Periodo probatorio de la notoriedad de un signo no registrado
Resolución No. 0472-2016/TPI-INDECOPI del Expediente No. 518501-2012 
de fecha 17 de febrero de 2016:
“Realizando el análisis en conjunto de las pruebas mencionadas se 
concluye que, si bien dichas pruebas presentadas por la denunciada 
buscan demostrar la notoriedad del signo DONGFEND, estas se encuentran 
referidas a un periodo posterior al otorgamiento del registro de 
la marca DONG FEND y logotipo (Certificado No. 82470), base de 
la presente denuncia.
(…)
En efecto, aún cuando se hubiera determinado que tal signo fuera 
notoriamente conocido en el sector pertinente correspondiente a los 
distribuidores y comercializadores de los camiones y tractocamiones 
–como pretende la denunciada– tal reconocimiento no resulta 
pertinente a efectos de enervar la configuración del acto 
infractor (…) ” (El agregado es propio)

•	 La carencia de distintividad del signo notorio no registrado en otras clases
Resolución No. 0794-2021/TPI-INDECOPI del Expediente No. 804651A-
2019 de fecha 07 de julio de 2021:
“En el presente caso, teniendo en cuenta el carácter notorio del signo no 
registrado conforme fue determinado por la Primera Instancia –lo que 
constituye un extremo no apelado– el público consumidor recordará 
dicho signo lo asociará con zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura 
Oficial.
Sin perjuicio de lo señalado, conforme se desprende del Informe de 
Antecedentes, diversos terceros –e incluso, la propia opositora– 
poseen registradas en las clases 41 y 43 de la Nomenclatura Oficial 
marcas que presentan en su conformación la denominación 
PUMA o la figura de dicho animal que distinguen algunos servicios 
distintos y no vinculados a aquellos productos identificados con el signo 
notorio no registrado.” (El agregado es propio)
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Conclusiones

La notoriedad es una figura con ámbito especial de protección que es aplicable a nivel 
registral y fuera de registro marcario. Este no es un hecho notorio tal perse por lo que el 
titular del signo del cual se reclama notoriedad, debe presentar evidencia suficiente que 
demuestre la amplia difusión y conocimiento del signo en el sector pertinente. 

Una vez otorgada la notoriedad, el titular del signo notorio tiene diversos mecanismos 
proporcionados por la normativa andina que le permitirán proteger la distintividad y 
prestigio del signo frente a potenciales terceros que quieran transgredirlo.

Si bien la notoriedad rompe relativamente los principios marcarios, si el signo que 
afecta al notorio distingue productos/servicios totalmente distintos y no genera riesgo 
de confusión/asociación, dilucion de fuerza distintiva o uso parasitario, el signo notorio 
no podrá imponerse frente al signo ordinario.

Por otra parte, la notoriedad de un signo no registrado no asegura que este, una 
vez solicitado, tenga algún derecho preferente o expectaticio en un procedimiento 
de registro; consecuentemente, la solicitud de dicho signo será examinada como una 
nueva.

Finalmente, el debilitamiento o pérdida de la distintividad de un signo notorio 
posibilitará el registro o uso de un signo similar en la clase donde el notorio ha sufrido 
estos efectos o, inclusive facultará a un tercero para interponer una cancelación por 
vulgarización (en caso de marcas).

… la notoriedad de un signo no registrado no asegura que 
este, una vez solicitado, tenga algún derecho preferente o 

expectaticio en un procedimiento de registro…
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Resumo
O presente trabalho objetiva entender, primeiramente, o processo his-
tórico pelo qual o uso da Cannabis na medicina foi proibido no Bra-
sil, para, posteriormente, se analisar os requisitos daquele momento 
no panorama atual da possibilidade da utilização da erva como fonte 
terapêutica no Brasil. Adicionalmente, este trabalho analisará como 
ocorre a concessão de uma carta patente e o registro sanitário destes 
medicamentos junto ao INPI e a ANVISA. Por fim, foi analisada a legis-
lação vigente e em fase de discussão à Câmara dos Deputados para 
a integral e efetiva reincorporação da Cannabis medicinal no Brasil, 
bem como o papel do Poder Judiciário neste processo. Através de 
análise doutrinária, jurisprudencial e legislativa, pode-se concluir que, 
apesar do advento de uma série de normativas sobre o tema, ainda 
hoje, há certo ceticismo sobre o uso da Cannabis medicinal, pois se-
guem existindo entraves sociais e um preconceito histórico, sendo 
dificultosa a dissociação do uso terapêutico do recreativo. 
Palavras-Chave: Cannabis. Propriedade Intelectual. Patente. Direito 
Sanitário. ANVISA. Medicamentos. Direito Constitucional. Acesso à 
Saúde. Direito à Vida. Direito à Inovação. 

Abstract
This article aims to show the path that medical cannabis has traveled 
in Brazil from the times of total prohibition to the present day. For this 
purpose, the way in which this type of medication can be registered 
with ANVISA and INPI to obtain the relevant health rights and protect 
their intellectual property is analyzed. The current legislation and the 
bills that deal with the authorization of the use of medicinal cannabis 
and the role of the judiciary are also reviewed. After having studied 
the jurisprudence and legislation on the matter, it is concluded that, 
despite the possible entry into force of a law that regulates the use of 
medicinal cannabis in Brazil, there is currently great skepticism about 
the possible benefits that this would generate based on its use as a 
recreational drug.
Keywords: Cannabis, intellectual property, patents, Brazil-Health 
Law, medicines, Brazil-Constitutional Law, right to life, innovation law.
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo mostrar el camino que ha recorrido 
el cannabis medicinal en Brasil desde las épocas de la prohibición 
total hasta nuestros días. Aquí se analiza la forma en que los 
medicamentos derivados del cannabis pueden ser registrados ante el 
ANVISA y el INPI para obtener derechos sanitarios y las possibilidades 
que existen para proteger la propiedad intelectual de los produtos 
derivados. También se revisa la legislación vigente y los proyectos de 
ley que tratan sobre la autorización del uso del cannabis medicinal 
y el papel del poder judicial en este sistema.  Luego de estudiar la 
jurisprudencia y la legislación sobre la materia se concluye que, a 
pesar de la pronta entrada en vigencia de una ley que reglamente 
el uso del cannabis medicinal en Brasil, en la actualidad existe gran 
escepticismo sobre los posibles beneficios que esto generaría debido 
a la dificultad que tiene la sociedad en general para distinguir entre los 
usos terapéuticos y los usos recreativos de esta figura.
Palabras clave: Cannabis, propiedad intelectual, patentes, Brasil-Ley 
de Salud, medicamentos, Brasil-Ley constitucional, derecho a la vida, 
ley de innovación.



38

Derechos Intelectuales . 27 . Tomo II . ASIPI

LISTA DE ABREVIATURAS

§

ADI

ANVISA

Art.

BNDES

CDB

CF 

INPI 

LPI

MAPA

MDB/RS

Nº

OMS

ONU

PL

PODE/PR

PPS

PSB/PR

Parágrafo

Ação Direta de Inconstitucionalidade

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Artigo

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Canabidiol

Constituição Federal de 1988

Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

Lei da Propriedade Industrial

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Movimento Democrático Brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul

Número

Organização Mundial da Saúde

Organização das Nações Unidas

Projeto de Lei

Podemos do Estado do Paraná

Partido Popular Socialista

Partido Socialista Brasileiro do estado do Paraná



39

Registro de patente e regulação sanitária de medicamentos derivados da cannabis:
uma análise histórica da proibição social no Brasil à regulamentação no momento atual

LISTA DE ABREVIATURAS

PSD/SE

PSDB/PB

PSL/SP

PSOL/RJ

PT/SP

PT/RN

PV/RJ

RDC

SJDF

SNVS

STJ

SUS

STF

SVS/MS

THC

TJSP

TRF

Partido Social Democrático do Estado do Sergipe 

Partido da Social Democracia Brasileira do Estado da Paraíba

Partido Social Liberal do Estado de São Paulo

Partido Socialismo e Liberdade do Estado do Rio de Janeiro

Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo

Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio Grande do Norte

Partido Verde do Estado do Rio de Janeiro

Resolução da Diretoria Colegiada 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

Superior Tribunal de Justiça

Sistema Único de Saúde

Suprema Corte Federal

Secretaria de Vigilância em Saúde

Tetrahidrocanabinol

Tribunal de Justiça de São Paulo

Tribunal Regional Federal



40

Derechos Intelectuales . 27 . Tomo II . ASIPI

Introdução1

Para os historiadores, antropólogos, sociólogos e operadores do direito, não é novidade 
que a ciência jurídica é extremamente mutável no tempo e no espaço. O Direito, como é 
conhecido hoje em território tupiniquim, é uma espécie de compilado daquele praticado 
à Roma Antiga e aquele desenvolvido em Portugal, especialmente à Universidade de 
Coimbra (VENOSA, 2016, p. 29 e 57). 

Todavia, o Direito é uma ciência mutável que se adequa à cada sociedade e Estado, 
sendo estes produtos do impulso natural de associação e cooperação humana, ou de 
um contrato social celebrado entre estes atores (DALLARI, 2016, p. 23 e127). 

Desde a Roma Antiga, a sociedade mundial e Brasileira viveu e experimentou uma 
série de fatos que moldaram a história para a chegada dos dias atuais, como exemplo 
da abertura dos portos Brasileiros por Portugal, abolição da escravidão, Revoluções In-
dustriais, Guerras Mundiais, ascensão e queda de regimes autoritários e nascimento 
dos Direitos Humanos.

Para a literatura biomédica e farmacêutica, a utilização da Cannabis como fonte medi-
cinal é ainda anterior a estes momentos, estando presente na cultura médica de diversos 
povos e períodos há cerca de doze mil anos (ESCOHOTADO, 2004, apud RIBEIRO, 2014, p. 1). 

Todavia, há cerca de cem anos, o uso desta erva para tratamento de enfermidades 
é – ou pelo menos era – terminantemente proibido, servindo apenas para alimentar 
uma enorme discussão entre cientistas, médicos, farmacêuticos, legisladores, órgãos 
sanitários e pacientes sobre seus possíveis benefícios à saúde pública (FIORE, [s.d.] apud 
SAAD, 2010, p. 62).  

Internamente, o embate se iniciou com a abolição da escravidão e contemporane-
amente ao período do Imperialismo europeu, quando ocorreu a II Conferência do Ópio 
de 1930, oportunidade em que o representante Brasileiro, Pernambuco, juntamente ao 
representante egípcio, levantou a bandeira de que a Cannabis deveria ter seu uso proi-
bido (CARLINI, 2006, p. 4). 

Após longos anos evitando as discussões acerca dos benefícios que a erva poderia 
gerar aos seus usuários, foi apenas nas últimas décadas que os políticos, legisladores e 
médicos se depararam com a necessidade de reavaliar as medidas adotadas no início 
do último século, em razão dos resultados obtidos através de milhares de pesquisas 
realizadas ao redor do mundo sobre o tema, diferentemente do que ocorreu naquela 
primeira oportunidade. 

1. Este artigo é uma versão reduzida do originalmente submetido à Faculdade de Direito da Universidade Presbite-
riana, como trabalho de conclusão de curso, sendo aprovado na data de 03.08.2021. O autor agradece a todos os 
familiares, amigos e colegas de profissão que contribuíram para o desenvolvimento deste artigo, especialmente 
ao professor orientador Dr. Eduardo Altomare Ariente.
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Através dos resultados obtidos pelos cientistas, países como os Estados Unidos da 
América, Uruguai, Israel e Portugal legislaram para autorizar a produção deste tipo de 
medicamento que auxilia na melhora de quadros oncológicos, de epilepsia, esclerose 
tuberculosa e distrofia muscular, por exemplo. 

Se aos primeiros anos em que o homem experimentou a Cannabis para tratamento 
de comorbidades as notícias demoravam dias para circular de um povoado ao outro, hoje 
em dia não demoram mais do que segundos para atravessar o globo. Assim, não demorou 
muito para pacientes dessas – e diversas outras – doenças acionarem o Judiciário Brasi-
leiro para solicitar a importação de medicamentos derivados da planta, o que, por con-
sequência, oportunizou a renovação do embate travado no Brasil acerca das pesquisas, 
produção e comercialização de fármacos derivados desta substância proscrita. 

Em atenção aos tratados internacionais que o país é signatário, nos últimos anos, o 
processamento de patentes farmacêuticas para medicamentos derivados da Cannabis 
era expressamente proibido sob a luz do artigo (art.) 18, I da Lei da Propriedade Indus-
trial (LPI). Isso, pois, segundo o mencionado artigo, o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) não pode conceder registro a qualquer tipo de patente contrária à moral, 
bons costumes, segurança, à ordem e saúde pública. 

	 Neste sentido, os medicamentos derivados da Cannabis  afrontavam  à moral, à or-
dem e à saúde pública por ser considerada proscrita pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e diversos órgãos internacionais de saúde pública; enquanto não se 
tinha segurança por ser mitigada a pesquisa sobre seus possíveis usos e efeitos; e, por 
fim, aos bons costumes por milhares de anos ser conhecida pelo homem médio apenas 
como substância tragável ou inalável para fins recreativos contrários à Lei e ao pacto 
social. Atualmente, conforme será demonstrado ao curso deste trabalho de conclusão 
de curso, o cenário se mostra vanguardista quanto ao tema.

	 O presente trabalho tem como hipótese esclarecer que a proibição do uso da Can-
nabis na farmácia e medicina se deu, inicialmente – e em ato contínuo ao longo destas dé-
cadas – por uma questão meramente convencional social, por afrontar à moral e os bons 
costumes das gerações que nos antecederam até os idos da Idade Média e Colonização. 

Através da análise da legislação própria, da literatura especializada e jurisprudência 
pátria, este estudo será dividido em cinco capítulos. 

A fim de iniciar o levantamento da hipótese, ao primeiro capítulo será traçado o 
histórico sobre a utilização da Cannabis como fonte medicinal até o seu proibicionismo 
em solo Brasileiro.  

O segundo capítulo se atentará a demonstrar a importância social da discussão, bem 
como apontar os princípios constitucionais que permeiam o tema, especialmente quan-
to para a concessão de carta patente e de registro sanitário a medicamentos.
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	 Ao capítulo terceiro, analisar-se-á o funcionamento do sistema de patentes nacio-
nal, assim como o presente cenário do INPI para concessão de registro de patentes aos 
medicamentos canábicos.

Contemporaneamente, ao capítulo quarto será exposto o processo para inserção 
de um novo medicamento no mercado Brasileiro. Ainda, serão abordadas as condições 
impostas para a concessão de registro ou anuência sanitária pela ANVISA aos medica-
mentos e produtos medicinais derivados da Cannabis. No mesmo capítulo se discorrerá 
acerca da importação destes produtos por pessoas físicas no Brasil, com uma breve 
explanação da regulamentação legislativa à nível mundial, especificamente ao Uruguai, 
Estados Unidos da América, Israel e Portugal. 

Por fim, ao capítulo quinto, será analisada a omissão legislativa sobre o cultivo da 
Cannabis para fins medicinais, assim como o posicionamento atualmente adotado pelo 
Poder Judiciário e Legislativo para mudança deste quadro, em especial do Projeto de 
Lei (PL) nº 399/2015 e da audiência pública da Comissão Especial de Medicamentos 
Formulados Com Cannabis, evento que encerra este trabalho e auxilia na comparação 
do cenário histórico com o contemporâneo sobre a mitigação ao uso da erva com fins 
terapêuticos. 

	 Deste modo, ao final do presente trabalho, busca-se responder a hipótese levanta-
da de que os fármacos derivados da Cannabis tiveram seu desenvolvimento e registro 
mitigados por questões mais voltadas à uma convenção social do que a comprovações 
científicas, demonstrando a relevância do tema nas áreas da saúde pública, do desen-
volvimento e do Direito.

I. Contexto histórico

1.	 Primeiros usos medicinais da cannabis

A origem da descoberta da Cannabis, de certo modo, é incerta. Algumas fontes in-
dicam que teria ocorrido há mais de 12.000 (doze mil) anos (ESCOHOTADO, 2004 apud 
RIBEIRO, 2014, p. 1), enquanto, para outras, data-se de mais de 4.000 (quatro mil) anos. 
Ainda para Escohotado, estas datas se complementam (ESCOHOATO apud RIBEIRO, 
2014, p. 1-2).

Isto, pois, as primeiras utilizações da Cannabis foram para a produção de fibras, vez 
que o Cânhamo – como foi conhecida por anos – possui propriedades muito interes-
santes para esta finalidade, bem como para cordas e afins. Após milhares de anos do 
uso desta fibra, há cerca de 4.000 (quatro mil) anos, foi redescoberta na Ásia, quando 
o Imperador e farmacêutico chinês Shen Nieng a utilizava como sedativo e espécie de 
medicamento para o tratamento de apatia e reumatismo (GONTIÈS; ARAÚJO, 2003). 
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Não apenas, para Nahas (1986), Barsa (1997) e Costa e Gontiès (1997), conforme cita-
do na obra de Gontiès e Araújo (2003, p. 53), existiram mais três outras linhas históricas 
que explicariam a descoberta da Cannabis: pelos chineses durante o uso para confec-
ção de papéis, pelos indianos durante a era Védica para tratamento de enfermidades 
(2.500 a. C.) (BUENO, 2005, p. 24) e durante o período do Império Persa.

De todo modo, como será apresentado a seguir, é possível entender que a utilização 
da Cannabis como fonte medicinal, religiosa e matéria prima para diversos produtos é 
milenar, superando, inclusive, o marco zero do calendário cristão. 

Dentre alguns períodos históricos, pode se elencar as Cruzadas realizadas ao longo 
do território europeu. Curiosamente, foi no mesmo período em que os povos astecas 
registram os primeiros usos da Cannabis (SONENREICH, 1982 apud GONTIÈS; ARAÚJO, 
2003, p. 54). 

Durante a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte se viu obrigado a proibir o uso 
da erva pelo povo mulçumano dominado, vez que, segundo o imperador, a ingestão 
através de bebidas e fumos ocasionava delírios (LEWIN,1970 apud GONTIÈS; ARAÚJO, 
2003, p. 54). Todavia, o esforço empreendido por Bonaparte não gerou grandes resulta-
dos, em vista de o povo ter continuado com tais práticas e pelo surgimento, anos mais 
tarde, de um chamado “Clube dos Comedores de Haxixe” no território francês, o qual 
foi frequentado por importantes poetas da época (NAHAS, 1986 apud GONTIÈS; ARAÚJO, 
2003, p. 55; BOLLOTTA, 2005, apud RIBEIRO, 2014, p. 3).

Em vista do quadro até aqui exposto, entende-se que a utilização da Cannabis, in-
dubitavelmente, se confunde com a história. Conforme a seguir exposto, bem como de 
maior relevância para a conclusão deste trabalho, o mesmo ocorre quando o enfoque é 
dado para a biografia Brasileira.

2.	 No Brasil: das raízes escravocratas à proibição

Como se sabe, logo após o território tupiniquim ser descoberto pelos portugueses ao 
início do século XVI, estas terras vivenciaram quase três séculos de colonização e escra-
vidão. Contudo, pouco se compartilha sobre o fato de a Cannabis ter sido introduzida no 
Brasil neste mesmo período, mais especificamente em 1549, segundo documento oficial 
do Ministério das Relações Exteriores de 1959 (ROSADO, [s.d.] apud CARLINI, 2006, p. 2). 

Assim como ocorria nas embarcações de gregos e troiano, o Cânhamo tinha seu 
uso difundido nas caravelas portuguesas, vez que sua fibra era utilizada na fabricação 
de velas e cordas, dado seu potencial elástico de forte resistência (BARROS; PERES, 2011 
apud PEREIRA, 2018, p. 4).

Por muitos anos o uso da planta para fins medicinais ou recreativos era irrestrito, 
sendo praticamente utilizado apenas pelos escravos negros ou índios. Todavia, existem 
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relatos de que importantes figuras da história nacional da época chegaram a fazer uso 
da erva, como exemplo da rainha Carlota Joaquina, que o fazia na forma de chá (CARLI-
NI, 2006, p. 3; GRIPP, 2017, p. 11). 

Conforme consta em documento oficial do Ministério das Relações Exteriores de 
1959 (ROSADO, [s.d.] apud CARLINI, 2006, p. 2), o uso recreativo, medicinal e religioso da 
planta no Brasil foi trazido nas caravelas portuguesas, mais especificamente em forma 
de sementes nas roupas das bonecas de pano das crianças. Por isto, nos primeiros 
anos dos relatos da história do país, a Cannabis era conhecida como “Fumo-de-Angola” 
(CARLINI, 2006, p. 1).

Todavia, assim como para a origem do descobrimento das propriedades canábicas 
pelo Homem, esta teoria sobre a chegada no Brasil através das bonecas das crianças 
escravizadas também é contestada. Isto, pois, àquela época, os escravos eram trans-
portados nus nas embarcações portuguesas, sem a possibilidade de trazer qualquer 
lembrança de suas terras ao Novo Mundo (MOTT, 1986 apud SAAD, 2010, p. 63). Indepen-
dente da data precisa sobre a chegada da Cannabis no Brasil, fato incontroverso é que 
por séculos seu uso ocorreu de maneira abundante por aqueles que aqui habitavam.

Superada a Lei Aurea e a Proclamação da República, os conflitos culturais travados 
entre negros e brancos apenas aumentavam, pois a elite se via cada vez mais próxima 
e obrigada a conviver com os hábitos dos escravos libertos. 

Um destes costumes era a utilização recreativa e medicinal da erva, que, ao mesmo 
tempo, se misturava com a fé negra expressada no candomblé. O caldeirão de costu-
mes afro-Brasileiros ainda levava outro tempero nacional: a capoeira (SAAD, 2013, p. 5, 
61 e 97). Diante deste cenário, a alta classe Brasileira passou a afirmar que esta cultura 
não passava de um plano de vingança da população negra para com a branca (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 1958 p. 28), talvez para legitimar seus atos bárbaros e desumanos 
praticados com este povo. 

À medida que a medicina branca evoluía, ficava cada vez mais difícil seu convívio 
com a medicina do povo negro praticada pelos curandeiros, motivo pelo qual o Estado 
se viu obrigado a legislar sobre a questão, impondo que apenas os médicos poderiam 
fazer uso de determinadas substâncias, conseguindo na exclusão dos tratamentos ado-
tados pelos curandeiros negros (FIORE, [s.d.] apud SAAD, 2010, p. 62). Na mesma época, 
emergia o discurso da superioridade das “raças”, agravando as desigualdades entre 
diferentes grupos (SAAD, 2010, p. 61).

Ali, o homem branco teve novo contato com a papoula e com o ópio, que, apesar de 
seus potenciais terapêuticos de enorme significância, o efeito sobre a população que o 
consumia para fins recreativos era devastador, razão pela qual iniciaram debates sobre 
a prática e associações começaram a ser feitas com o uso da Cannabis. 
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Diante do cenário que se apresentava, buscou-se comparar o Cânhamo à Papoula, 
a fim de erradicar qualquer utilização da erva pelos Brasileiros. Assim, emergia José 
Rodrigues da Costa Dória, médico e político Brasileiro, precursor dos primeiros estudos 
acerca dos usos da Cannabis, sendo “Os fumadores de maconha: efeitos e males do 
vício” de 1915 fonte primária para diversos outros produzidos no mesmo período (SAAD, 
2013, p. 11).

Em outro estudo de Dória, o político chega a dizer que mais da metade da população 
considerada “louca” àquele momento era por conta do consumo da erva. Todavia, seu 
estudo não teria sido acompanhado de qualquer detalhamento ou comprovação do 
resultado aprontado (SAAD, 2013, p. 63). 

Ainda, segundo Saad (2013, p. 64), quem esmiuçou a vida pessoal, política e científica 
de José Dória, o médico, por muitas vezes, chegou a confirmar que suas exposições 
sobre o tema eram baseadas em “[...] observações cotidianas e experiências pessoais. 
Em diversas passagens a autora traz informações do que ouvia e via ‘nas margens do 
Rio São Francisco’, área amplamente utilizada para o cultivo de maconha até os dias de 
hoje”. 

Quanto ao uso terapêutico da erva, Dória concluiu ser variado, indo desde o estí-
mulo da circulação sanguínea e excitação dos órgãos da locomoção, até mesmo au-
mento da fome e diminuição do mau humor e da morosidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
1958, p. 8).

Contemporaneamente, surgiam outros estudos recriminando a utilização terapêu-
tica da Cannabis em território Brasileiro. Pode-se citar, como exemplo o produzido por 
Francisco de Assis Iglésisas, médico que administrou cerca de 400 (quatrocentos) gra-
mas da erva em alguns pombos e outras cobaias de laboratório, os quais tiveram ex-
citação seguida de sonolência, conseguindo na conclusão de que a Cannabis poderia 
induzir seres humanos a prática de crimes e suicídio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1958, p. 22-
23). No mesmo sentido, o engenheiro agrônomo A. de P. Leonardo Pereira postulou que 
“[...] por mais diferente que seja o ambiente e de benéficos resulta dos terapêuticos, é, 
entretanto, nos trópicos, de um poder tóxico apavorante” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1958, 
p. 45). Com base em estudos da época, Oscar Barbosa chegou a afirmar que o abuso 
da Cannabis, além de induzir o usuário a prática de delitos ou suicídio, possuí potencial 
de levar à loucura definitiva ou transitória, sendo que a morte não seria uma “surpresa” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1958, p. 40)

Pouco tempo depois, Pedro Pernambuco, outro médico e político da época, repre-
sentou o país na II Conferência do Ópio ocorrida em 1930, oportunidade em que, junto 
ao delegado egípcio, passou a condenar e reprimir o uso hedonístico e terapêutico da 
erva, discursando a favor de sua proibição (CARLINI, 2006, p. 3-4; SAAD, 2013, p. 79).
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Em seu discurso, todavia, Pernambuco faz afirmações contraditórias ao condenar o 
uso da erva, pois, em alguns momentos, defende que a Cannabis não possuía potencial 
lesivo aos seus usuários, sendo desconhecidos episódios de morte ou dependência, 
como ocorria para com o ópio2. Logo, o médico e político deixava claro que as discus-
sões científicas sobre a temática ainda não eram conclusivas, bem como que havia um 
maior interesse político na comparação aos malefícios do ópio do que com a saúde de 
quem utilizava a Cannabis como fonte medicinal ou recreativa. 

Anos mais tarde, em 1961, a Organização das Nações Unidas (ONU) reforçaria o po-
sicionamento adotado àquela Conferência, inserindo a Cannabis ao lado de drogas com 
alto potencial lesivo à saúde, como exemplo da heroína, que se deriva do ópio (CARLINI, 
2006, p. 4). 

Cerca de uma década depois, em 1971, ocorreu nova Convenção da ONU, desta vez 
para discussão sobre as substâncias psicotrópicas, oportunidade em que o tetrahidro-
canabinol – princípio ativo derivado da Cannabis – também fora taxado como entorpe-
cente.

Analisando o Decreto Lei nº 54.216/1964, promulgado pelo presidente Castello Bran-
co, bem como o Decreto Lei nº 79.388/1977, promulgado pelo presidente Ernesto Geisel, 
é possível encontrar ressalvas quanto ao uso científico, medicinal e religioso da erva, 
bem como que tais textos buscavam garantir a saúde física e moral da humanidade3.

2.

3.

Neste sentido: “Ora, como acentuam Pernambuco Filho e Heitor Peres, entre outros, essa dependência 
de ordem física nunca se verifica nos indivíduos que se servem da maconha. Em centenas de obser-
vações clínicas, desde 1915, não há uma só referência de morte em pessoa submetida à privação 
do elemento intoxicante, no caso a resina canábica. No canabismo não se registra a tremenda e 
clássica crise de falta, acesso de privação (sevrage), tão bem descrita nos viciados pela morfina, pela heroína 
e outros entorpecentes, fator este indispensável na definição oficial de OMS para que uma droga seja 
considerada e tida como toxicomanógena” (grifo nosso) (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 1959, 
apud CARLINI, 2006, p. 4). 
De acordo com o texto do Decreto Lei nº 54.216/1964: “Preâmbulo: Preocupadas com a saúde física e moral 
da humanidade, reconhecendo que o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para o 
alívio da dor e do sofrimento e que medidas adequadas devem ser tomadas para garantir a dispo-
nibilidade de entorpecentes para tais fins. [...] Desejando concluir uma convenção internacional que tenha 
aceitação geral e venha substituir os trabalhos existentes sôbre [sic] entorpecentes, limitando-se nela o uso 
dessas substâncias afins médicos e científicos estabelecendo uma cooperação a uma fiscalização in-
ternacionais permanentes para a consecução de tais finalidades e objetivos. Concordam, pela presente, 
no seguinte: [...] Artigo 2 Substâncias sujeitas à fiscalização [...] 4, b) as Partes proibirão a produção, fabricação, 
exportação e importação, comércio, posse ou uso de tais entorpecentes, se, no seu conceito pelas condições 
existentes em seu país este é o meio mais eficaz de proteger a saúde e bem-estar público. Êsse [sic] dispositivo 
não se aplicará as quantidades necessárias para pesquisa médica e científica apenas, incluídas as 
experiências clínicas com tais entorpecentes feitas sob ou sujeitas às supervisão [sic] e fiscalização 
das ditas Partes” (grifo nosso) (BRASIL, 1964). 
No mesmo sentido, o preambulo do Decreto Lei nº 79.388/1977 reconhece “[...] que o uso de substâncias psico-
trópicas para fins médicos e científicos é indispensável, e que a disponibilidade daquelas para esses fins não deve 
ser indevidamente restringida [...]” (grifo nosso) (BRASIL,1964). 
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De todo modo, para alguns, o posicionamento adotado pelos representantes Brasi-
leiros durante as convenções buscava, nada mais, do que disfarçar o descontentamen-
to com a liberdade e a cultura do povo negro, que se perpetuava com o curandeirismo 
e o fumo da Cannabis4.

Talvez por este motivo, por muitos anos existiu um vácuo na legislação Brasileira 
quanto a utilização para fins medicinais e científicos das substâncias proscritas, perfa-
zendo desde a Convenção da ONU sobre substâncias entorpecentes e psicotrópicas, 
até a Lei nº 11.343/2006, cuja finalidade é reprimir o tráfico e consumo de drogas.

Apesar de haver a previsão nos três diplomas legais, por mais de meio século, dei-
xaram de existir quaisquer legislações ou normativas administrativas que regulamentas-
sem tais práticas, o que só veio a ocorrer em 2015, com o advento da RDC nº 17/2015 
da ANVISA.

3.	 Do proibicionismo do uso medicinal da cannabis à reabertura da discussão 
e utilização da erva

Ao contrário do que ocorreu no Brasil, em um panorama mundial, o proibicionismo 
do uso medicinal da Cannabis não foi grande impeditivo para a continuidade das pes-
quisas sobre os eventuais benefícios e malefícios que a prática poderia ocasionar aos 
seus usuários. 

No interim das duas convenções das quais o Brasil é signatário, em 1972, um estudo 
produzido pela “National Comission on Marihuana and Drug Abuse” (Comissão Nacional 
de Maconha e Abuso de Drogas) pelos Estados Unidos, concluiu que grande parte da 
pesquisa realizada até então sobre o uso terapêutico da Cannabis estava equivocada, 
passando a revisar todos os materiais elaborados desde meados de 1920.

Alguns anos antes, em 1964, em Israel, descobriu-se o tetraidrocanabinol, que mais 
tarde seria considerado psicotrópico pela Convenção de 1971. Enterrando, referida re-
velação científica sedimentou a continuidade de pesquisas no setor, ocasionando, me-
nos de meia década depois, o nascimento dos primeiros medicamentos à base de THC 
sintético (GABRILLI, 2019, p. 9).

Contudo, estes estudos ganharam novo ânimo nos anos 1990, quando ocorreu a 
descoberta dos receptores canabinóides endógenos – aqueles que fazem parte do cé-
rebro de todos os seres humanos e até mesmo de animais como porcos (RIBEIRO, 2014, 
p. I e 42). Em outras palavras, isto significa dizer que, segundo tais avanços científicos, 

4. “Fica claro que, apesar das Convenções Internacionais sobre Drogas da ONU não focarem a atenção sobre as 
condutas relacionadas ao uso pessoal e, até mesmo, serem flexíveis quanto à possibilidade de adaptação para as 
realidades dos países signatários, durante o séc. XX, as políticas de drogas no Brasil buscaram se amparar numa 
‘ideologia do combate à maconha que serviu para orientar o sistema punitivo disciplinar para as 
áreas ocupadas pela população negra e mestiça’” (grifo nosso) (CARDOSO, 1994 apud VIDAL, 2009, p. 68). 
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o corpo humano possui em sua natureza receptores para os benefícios oriundos da 
Cannabis.

Desde então, a produção científica sobre o tema não parou de avançar, atingindo, 
entre os anos de 1999 e 2016, mais de 24 (vinte e quatro) mil estudos, sendo pelo me-
nos 10 (dez) mil elaborados a partir de 2011 (GABRILLI, 2019, p. 8). Entre estes, diversas 
descobertas sobre o uso medicinal da Cannabis foram atingidas, como exemplos de 
tratamento: oncológico, de efeitos colaterais da quimio e radioterapia, dores crônicas, 
esclerose múltipla, epilepsia, transtorno de espectro autista, Alzheimer, potencial an-
tioxidante superior às vitaminas C e E e propriedades neuroprotetoras, de acordo com 
informações retiradas da obra de Gabrilli (2019, p. 9-18); e como pode ser visto aos do-
cumentários Maconha Medicinal: Cura ou crime?; e Ilegal. 

Apesar dos grandes avanços feitos pela ciência nos anos mais recentes sobre a utili-
zação terapêutica da Cannabis, ainda hoje, sua utilização enfrenta barreiras sociais pelo 
imaginário social da dependência física da planta pelos usuários. Todavia, cai-se por ter-
ra quando se entende que seu princípio ativo mais utilizado é o “Canabidiol”, substância 
incapaz de acarretar efeitos psíquicos naqueles que a ingerem (SANTOS, 2016, p. 14).

Com base nos estudos históricos e contemporâneos, bem como no posicionamento 
de parcela da sociedade, como retro exposto, é possível entender que a proibição do 
uso medicinal da Cannabis no Brasil se confunde com a repressão ao uso pessoal e ao 
tráfico de entorpecentes, pois, por anos, foram negligenciados os estudos produzidos 
sobre o uso da erva com finalidade terapêutica.

Isto pode ser explicado pelo fato de o fumo da Cannabis ser anteriormente estrita-
mente ligado aos escravos negros, sendo certo que os brancos buscavam manter sua 
hegemonia sobre este povo, assim como imaginavam que o candomblé e a capoeira 
faziam parte de um plano maior de vingança contra os senhores de engenho.

Conforme adiante melhor esmiuçado, o presente trabalho busca demonstrar a re-
levância social da discussão, vez que milhares de estudos científicos produzidos em 
inúmeros países revelam os benefícios do uso terapêutico da Cannabis. 

Neste sentido, estimular a concessão de patentes e registros sanitários no país para 
estes medicamentos é capaz de fortificar as bases científicas nacionais, atrair investi-
mentos estrangeiros e, até mesmo, baratear o preço final dos produtos, facilitando o 
acesso pela população demandante.

II. Questões constitucionais que permeiam a discussão

Recentemente, em meados de dezembro de 2020, a ONU, através da OMS, que por mais 
de meio século manteve seu firme posicionamento contra a produção deste tipo de ci-
ência e tratamento terapêutico, diante dos inúmeros estudos e comprovações práticas 
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dos benefícios que a Cannabis medicinal pode gerar aos pacientes, removeu-a da Lista 
4 da Convenção de 1961 (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, [s.d]). 

Todavia, seguindo o panorama contemporâneo de acesso a este tipo de medica-
mento, a manteve na Lista 1 da mesma Convenção, ao lado de substâncias como o ópio. 
Deste modo, ainda existem restrições quanto à fabricação e comercialização destes 
fármacos, no sentido de que se exige: (i) necessidade de autorizações específicas para a 
exportação e importação; (ii) necessidade de registro detalhado das transações realiza-
das com o derivado; (iii) exigência de receita médica ou dispensação de medicamento à 
pessoa física; e (iv) limitação da quantidade de medicamentos disponíveis via fabricação 
e/ou importação. 

No âmbito nacional, incialmente há de se destacar que a Carta Magna Brasileira teve 
seu nascimento logo após o período ditatorial iniciado aos idos de 1964, tendo como um 
de seus objetivos principais normatizar um estado democrático voltado ao bem-estar 
social (SARLET, 2018, p. 258-259), prevendo inúmeros direitos fundamentais e sociais5, 
que, de todo modo, podem ser entendidos como direitos humanos – aqueles ampara-
dos na esfera internacional, como afirmou Sarlet (2018, p. 314).  

Ressalta-se que os direitos fundamentais devem ser respeitados por sua hierarquia 
constitucional, uma vez que previstos ao início da Constituição Cidadã, assim como 
o dever de serem diretamente aplicados pelas entidades públicas e agentes privados 
(SARLET, 2018, p. 332). 

Destaca-se, neste momento, o direito fundamental social da universalidade do aces-
so à saúde. Segundo a Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS), promul-
gada Decreto nº 26.042/1948, a saúde pode ser entendida – universalmente – como o 
estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas, delineia-se a saúde 
como ponto fundamental a todos os povos, sendo um instrumento de acesso à paz e 
segurança dos indivíduos e estados (DALLARI; JÚNIOR, 2010, p. 8-9). 

Baseando-se nas fontes supramencionadas, o constituinte Brasileiro objetivou ga-
rantir, proteger e promover o acesso e a plenitude da saúde a abrangendo em três 
dimensões: preventiva, promocional e curativa6 (CANOTILHO, 2018, p. 2014). 

Diante deste entendimento, bem como das consideráveis pesquisas científicas e 
práticas mencionadas ao capítulo precedente, pode-se entender que os medicamen-
tos compostos de derivados da Cannabis carregam enorme potencial de atuação, pelo 

5.
6.

À exemplo, mas não se limitando, ao preâmbulo e arts. 3º, 5º e 6º da CF. 
A busca da saúde preventiva ocorre através da propositura de medidas com potencial de mitigar o advento de 
novas doenças ou o dano à saúde coletiva e individual. Citando Schwartz (2001, p. 98-99 apud CANOTILHO, 2018, 
p. 2014), entende-se que a efetivação deste direito fundamental, através da promoção, está atrelada às medidas 
voltadas à qualidade de vida. Por fim, a efetivação da universalidade da saúde se dá quando é garantido aos 
indivíduos o acesso aos meios de cura às suas enfermidades, ou, ao menos, uma melhora na qualidade de vida 
(CANOTILHO, 2018, p. 2014).
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menos, às últimas duas dimensões, vez que seus pacientes (i) apresentam considerável 
melhora na qualidade de vida, como exemplo na redução do número de crises epiléti-
cas; e (ii) curam-se, em alguns casos, apenas através do tratamento realizado com estes 
medicamentos, como em tratamentos oncológicos retratados no documentário Maco-
nha medicinal: cura ou crime?. Consequentemente, efetiva-se o plano da OMS, pois a 
melhora da saúde física destes pacientes é capaz de influenciar tanto no seu bem-estar 
mental e social, tanto quanto das pessoas de sua convivência.

Defronte teórica especial capacidade destes medicamentos, os inúmeros potenciais 
pacientes não podem ter o acesso apenas através do Poder Judiciário, como exemplo 
de Anny Fischer, a eles é garantido a adoção de medidas públicas que garantam a oferta 
comercial, evitando, oportunamente, a sobrecarga deste Poder pela judicialização do 
acesso à saúde7 (CANOTILHO, 2018, p. 2016).  

Atendo-se ao caso de Gustavo Guedes8, criança Brasileira que faleceu precocemen-
te pela impossibilidade de acessar tratamento médico derivado da Cannabis, é possível 
vislumbrar o potencial de resguardo ao direito fundamental da vida, previsto ao art. 5º 
caput da CF. 

Ressalta-se que o Brasil prima, teoricamente, pelo tratamento da saúde de seus 
cidadãos, de modo que, em 2001, propôs a Resolução nº 33/2001 na 57ª Sessão da 
Comissão de Direitos Humanos da ONU, em que o acesso aos medicamentos restou 
classificado como um direito humano de acesso à saúde (HORTA, 2001 apud LIMA, 
2013, p. 57). No mesmo sentido, anos mais tarde, em 2006, ao lado de outros países 
em desenvolvimento, em especial Índia e África do Sul, foi aprovada a Resolução nº 
6/29 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, reconhecendo que o “acesso aos 
medicamentos é um dos elementos fundamentais para alcançar progressivamente 
a total realização do direito do pleno usufruto do mais alto padrão possível de saúde 
física e mental “ e “salienta a responsabilidade dos Estados de assegurarem o aces-
so de todos, sem discriminação, aos medicamentos, em particular os medicamentos 
essenciais, que são acessíveis, seguros, eficazes e de boa qualidade” (LIMA, 2013, 
p. 57).

Não apenas, também em decorrência do acesso universal à saúde no território Bra-
sileiro, pode-se encontrar outro princípio fundamental: o da dignidade da pessoa huma-
na, disposto ao art. 1º, III da Carta Magna, sendo, neste sentido, um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito (SARLET, 2018, p. 272).

7.

8.

Em pesquisa realizada em 12.12.2020 junto ao portal de Jurisprudência Unificada do Conselho da Justiça Federal, 
foi possível apurar a existência de 17 (dezessete) julgados versando sobre acesso ao Cannabidiol entre os anos 
de 2015 e 2020, sendo 10 (dez) deles proferidos apenas nos últimos dois anos, o que é capaz de demonstrar um 
substancial aumento na procura do Poder Judiciário para o acesso a este tipo de tratamento médico.
Retratado no documentário Ilegal.
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Contemporaneamente, o posicionamento do Poder Judiciário vem se mostrando 
mais protetivo aos direitos e princípios fundamentais até aqui expostos, unindo-os a fa-
vor do acesso ao Cannabidiol – medicamento derivado da Cannabis – conforme julgado 
proferido nos autos do processo nº 5005468-29.2018.4.03.6103 (BRASIL, 2020).

Através da leitura da jurisprudência consolidada, vislumbra-se a preocupação do 
Poder Judiciário em preservar a essência da Constituição Cidadã, garantindo e preser-
vando alguns dos princípios e direitos mais sensíveis ao constituinte, indicando, ainda, a 
necessidade de o Poder Público, através do Sistema Único de Saúde (SUS), sustentar o 
acesso destes medicamentos àqueles enfermos que não possuem condições financei-
ras para manter o tratamento.

Para se obter sucesso na efetivação de princípios tão caros para o constituinte Bra-
sileiro, é necessário que os medicamentos derivados da Cannabis sejam (i) pesquisados, 
(ii) desenvolvidos, (iii) testados, (iv) fabricados e (v) comercializados. Logo, apresentam-
se os direitos constitucionais de direito ao desenvolvimento9, inovação10 e à proprieda-
de industrial11. 

O objetivo fundamental ao desenvolvimento é parte central para a promoção do 
bem-estar da população Brasileira (BERCOVICI, 2005, p. 51), podendo ser entendido 
como uma evolução histórica caracterizada pelo aumento da produtividade com um 
sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico 
(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 1 e 17).

Por conseguinte, o Estado deve promover terreno fértil para que o empresário pos-
sa desenvolver suas atividades e prosperar, gerando riqueza e avanço técnico, sendo, 
aliás, essencial a incorporação de tecnologias para que as empresas continuem suas 
atividades (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 4-6), o que se consuma, por exemplo, através da 
proteção de uma patente farmacêutica12. 

Bercovici entende que o desenvolvimento de uma nação apenas ocorrerá quando 
– simultaneamente a esta – forem desenvolvidas transformações na base social, espe-
cialmente quanto a independência das decisões políticas e sociais, garantindo a efetiva 
autonomia do Estado (BERCOVICI, 2005, p. 53-57). 

Ainda sobre esta marcha condicionada aos anseios governamentais, quanto a regu-
lamentação da Cannabis medicinal, mesmo diante das pesquisas científicas e compro-
vações práticas, além dos exemplos de países em momentos de desenvolvimento mais 

9.
10.

11.
12.

Previsto, por exemplo, ao preâmbulo e arts. 3º, II; 21º, IX; 24º, IX da CF. 
Previsto, mas não se limitando, aos supra dispositivos constitucionais, como também aos arts. 23º, V; 200º, V; 218 
e 219 da Lei Maior. 
Previsto, por exemplo, ao art. 5º, XXIX da Carta Magna, sendo, por conseguinte, um direito fundamental. 
Apesar de não haver números substanciais da relação direta de riqueza através de um maior número de registros 
de patente por uma determinada empresa (LIMA, 2013, p. 36).
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avançados que o do Brasil sobre a utilização destes fármacos, o Estado tupiniquim – em 
alguns momentos – tem ido na direção contrária, buscando intervir na ANVISA (CAN-
CIAN, 2020) e nesta normatização (MATTOSO, 2020; LEITE, 2020).

Inovação, por sua vez, pode ser entendida como um procedimento que passa desde 
a criação até seu uso social, capaz de inserir novos produtos, serviços ou processos, 
dotados de uma novidade, ou, mero aperfeiçoamento, perante o sistema produtivo ou 
social (BARBOSA, 2011, p. 40-41). 

Tamanha a importância do direito à inovação, o legislador Brasileiro deu a luz à Lei 
nº 10.973/2004, a fim de a incentivar e promover maior competitividade do empresário 
perante os mercados nacionais e internacionais, através, por exemplo, do fomento às 
pesquisas científicas e tecnológicas; aperfeiçoamento das instituições acadêmica; es-
timulo a realização de pesquisas e mobilidade dos pesquisadores; formação de bases 
tecnológicas; investimento em empresas inovadoras; e maior facilidade no processo de 
transferência de tecnologia (BARBOSA, 2011, p. 31-32).

Perante os princípios norteadores do direito à inovação, é possível identificar um 
relativo potencial de fomento através da realização de pesquisas científicas sobre o 
uso medicinal da Cannabis, tanto quanto no investimento das indústrias bioquímicas já 
existentes e estímulo a criação de empresas especializadas neste setor.

Já a propriedade industrial, visa estimular o investimento – especialmente quanto as 
patentes – inventivo e de desenvolvimento no solo Brasileiro, oferecendo, em contrapar-
tida, um monopólio temporal pré-fixado para exploração exclusiva de um determinado 
bem, como bem explicam Barbosa (2010, p. 85-86 e 107) e Lima (2013, p. 27-28). 

Como não poderia deixar de ser, diante da importância deste princípio e direito, o 
legislador Brasileiro deu luz à LPI (Lei Nº 9.279/1996), que regulamenta os bens imateriais 
relacionados à indústria e ao inventor, respeitando o desenvolvimento econômico com 
recursos externos e o padrão de vida de seu povo (BARBOSA, 2010, p. 111). 

Aliás, os arts. 218, § 2º, e 219 da CF determinam que a propriedade industrial será 
concedida para solucionar demandas da sociedade Brasileira13, desenvolvendo o sis-
tema produtivo nacional – o que poderá ocorrer com o desenvolvimento tecnológico e 
produtivo dos medicamentos derivados da Cannabis.

Sob a luz do preâmbulo da Constituição da OMS, entende-se que o acesso à saúde 
culmina no acesso ao desenvolvimento, não sendo possível a discussão destes prin-
cípios de forma apartada. Compartilhando da visão de Dallari e Nunes Júnior (2010, 
p. 14), o acesso à saúde através de medicamentos é mitigado àqueles que vivem em 
Estados de precário desenvolvimento, ou insuficiente para o advento de um determi-

13. “Não se deve esquecer, ademais, que a pesquisa tecnológica deve ter por missão constitucional a colaboração 
para resolver os problemas nacionais” (art. 218, §2º; apud ARIENTE, 2015, p. 70).
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nado medicamento, de modo que as patentes, são, verdadeiramente, instrumentos de 
fomento à pesquisa, andando ao lado da universalização do acesso às novas formas 
de tratamento.

III.  Processamento de patentes

1. Do registro de patentes

Como visto no capítulo precedente, a concessão de uma patente visa incentivar o 
desenvolvimento tecnológico de uma nação através do monopólio de um determinado 
produto ou processo – como exemplo de um medicamento – por um período tempo-
ral pré-fixado, ao inventor, que pode ser tanto uma pessoa física, como uma pessoa 
jurídica, em troca do conhecimento público de pontos essenciais do invento (AHLERT; 
JUNIOR, 2019, p. 2; BARBOSA, 2010, p. 295). 

Diante da importância deste instituto para o Estado Brasileiro, positivou-se lei própria 
para regulamentação da propriedade industrial no país, a LPI, que, em seu art. 8º elenca 
os requisitos taxativos para a concessão de uma patente: novidade (art. 11º da LPI), ati-
vidade inventiva (art. 13º e 14º da LPI) e aplicação industrial (art. 15º da LPI). 

O estado da novidade14 será identificado pelo examinador do INPI quando, em pes-
quisa realizada em banco de dados mundia15, não se identificar qualquer projeto ou 
processo similar, afastando, por conseguinte, o estado da técnica da propriedade exa-
minada (BARBOSA, 2010, p. 321).

Superada a novidade do produto ou processo, ao analisar o pedido formulado pelo 
inventor, o técnico do INPI buscará entender e identificar se o a ele posto não é óbvio 
ou comum do estado da técnica, elucidando qualquer subjetividade que possa existir 
(AHLERT; CÂMARA JUNIOR, 2019, p. 7).

Na visão de Barbosa (2010, p. 334), a atividade inventiva é “um dos [requisitos] mais 
essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção”, pois é neste momento 
em que o examinador do INPI, que deve ser um especializado na matéria envolvendo o 

14.

15.

Para Barbosa (2010, p. 323), a novidade deve ser “Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constata-
da por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes; 
Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos; 
Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a 
articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma; Pública: a anterioridade deve 
ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua explo-
ração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta”.
“O Brasil adota o regime da novidade absoluta, ou seja, a informação utilizada como base para se aferir o estado 
da técnica (tudo aquilo tornado acessível ao público antes da date de depósito do pedido de patente, por descri-
ção escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior) e, portanto, para se identificar o que 
não pode ser patenteado, deve ser colhida no mundo interior” (LIMA, 2013, p. 69).
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invento, analisará a obviedade e as questões de fato e de direito envolvendo esta nova 
tecnologia. 

A aplicação industrial, por sua vez, é preconizada ao art. 15º da LPI, sendo atendida 
quando uma invenção possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria, 
ainda que não gere ganhos comerciais e práticos, devendo, também, haver uma indica-
ção sobre “qual o problema técnico a ser resolvido pela definição, sob pena de não ser 
patenteável” (BARBOSA, 2010, p. 333-334). 

Todavia, estes não são os únicos pontos analisados pelo INPI ao se depararem com 
um pedido de registro de patente, além do art. 8º, também há uma análise sobre o art. 
18º da LPI, a fim de evitar que eventuais produtos e processos contrários à moral, bons 
costumes, segurança, à ordem16 e à saúde pública17 se perpetuem em nossa sociedade. 

Ao contrário dos requisitos do art. 8º da LPI, entendidos como taxativos e autoex-
plicativos, os requisitos de não patenteabilidade expostos ao art. 18º são analisados de 
maneira diversa: através da doutrina18, jurisprudência e pelo próprio INPI19, especial-
mente quanto à moral e bons costumes. 

Assim, será instaurado o processo administrativo pelo INPI, em que a autarquia ana-
lisará a possibilidade de ser concedida a carta patente ao depositante. Logo de início, 
como preconizado pelo art. 20º da LPI, ocorrerá o exame formal preliminar, momento 
que se enfrenta o preenchimento dos requisitos formais para seu processamento.

Posteriormente, ocorre o exame final da patente devendo o interessado requerer 
sua ocorrência dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses da data do depósito, em 
atenção ao art. 33 da LPI, momento em que os examinadores poderão formular exigên-
cias ou deferir/indeferir o pedido com base nos requisitos legais e na comparação do 
invento com outras tecnologias existentes no mundo (AHLERT; JUNIOR, 2019, p. 15). Caso 
o interessado não formule no prazo estipulado, com base neste mesmo artigo da LPI, o 

16.

17.

18.

19.

“Por ordem pública, entendem-se as criações contrárias às leis e à segurança pública. A proibição em razão da lei 
deve ser expressa, incluindo-se as invenções que se refiram a ramos de atividades ou indústrias cuja exploração 
seja proibida.” (OMPI/INPI, 2016)
“Em relação às criações contrárias à saúde, não se incluem aquelas que indiretamente possam por em risco a 
saúde ou mesmo a vida das pessoas que as empregam ou que estejam sujeitas aos seus efeitos ou consequên-
cias. Nesse caso, seriam incluídas tão somente as criações que fossem concebidas com a finalidade exclusiva-
mente contrária à saúde, hipótese rara” (OMPI/INPI, 2016)
“a ordem pública e os bons costumes correspondem, nomeadamente, a princípios éticos ou morais reconhecidos 
num Estado-membro” Ainda na mesma obra, ao analisar o processo administrativo para concessão de um regis-
tro marcário, o autor explica que “não é admissível a registro um signo que incite ao consumo de tóxicos, à prática 
de atos libidinosos incompatíveis com o estágio da moral, ou ofenda as religiões minoritárias ou não. Da mesma 
forma, não são objeto de proteção as figuras eróticas ou depreciativas que excedam aos parâmetros usuais da 
sensibilidade do público.” (BARBOSA, 2010, p. 539).
“As criações contrárias à moral e aos bons costumes têm interpretação mutável por incorporarem conceitos 
ligados aos costumes e valores sociais que podem variar, inclusive, ao longo do tempo e entre várias regiões e 
culturas” (OMPI/INPI 2016).
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pedido será arquivado, podendo ser restaurado dento de 60 dias, mediante pagamento 
de multa. 

Durante o processo administrativo, poderão ser lavrados pareceres técnicos por 
parte dos examinadores do INPI, oportunizando que o inventor demonstre a novidade 
de seu produto ou processo perante outras tecnologias existes, ou apenas detalhar ou 
emendar seu projeto, ocorrendo trocas ente a autarquia e o inventor (AHLERT; JUNIOR, 
2019, p. 17-18). 

Ao final, com o indeferimento do pedido por parte do INPI, poderá ser interposto re-
curso administrativo pelo interessado, o qual gozará dos efeitos suspensivo e devolutivo, 
havendo a faculdade de terceiros interessados apresentarem contrarrazões e a possi-
bilidade de serem apresentados novos pareceres e exigências pela autarquia, sendo a 
decisão final e irrecorrível no âmbito administrativo20. 

Na hipótese da concessão da carta patente, o inventor deverá proceder com o pa-
gamento da taxa administrativa devida, para que goze de proteção no período de 20 
(vinte) anos21,  enquanto eventuais interessados poderão recorrer da decisão através de 
ação judicial de nulidade de registro, respeitando o prazo de 6 meses estipulado à LPI22. 

2.	 Processamento de registro de patentes farmacêuticas

Destarte, interessante compartilhar que aos anos 1945, era vedada a proteção 
patentearia de inovações farmacológicas23. Posição que perdurou, segundo o autor, 
até o advento da Constituição Cidadã (CERQUEIRA, [s.d.], p. 349 apud BARBOSA 2010, 
p. 375).

Se de um lado temos a concessão de patentes como instrumento de estímulo ao 
desenvolvimento científico, técnico e industrial, do outro encontramos os medicamen-
tos genéricos como facilitador ao acesso de medicamentos à população ao final do 
período de 20 (vinte) anos de proteção ao invento, pois estes são comercializados, em 
média, em valores mais baratos em 43% (quarenta e três por cento) dos medicamentos 
anteriormente protegidos (LIMA, 2013, p. 59).

Ora, sendo a concorrência de medicamentos genéricos capaz de reduzir drastica-
mente o preço dos medicamentos patenteados, pode-se imaginar que a inserção de 
novos meios de tratamento no mercado, como os fármacos derivados da Cannabis, 
é capaz de gerar uma concorrência sadia entre os players e um barateamento dos 

20.
21.
22.
23.

Nos termos dos arts. 212/215 da LPI. 
Conforme arts. 38 e 40 da LPI
Conforme art. 51 da LPI. 
Conforme dispunha o art. 8º do Decreto Lei 7.903/45 “Art. 8º - Não são privilegiáveis: [...] 2) as invenções que ti-
verem por objeto substância ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero; 3) as invenções que 
tiverem por objeto matérias ou substâncias obtidas por meio ou processos químicos” (BRASIL, 1945). 
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tratamentos, diante da famosa lei da “oferta de demanda” para regulamentação do 
mercado.

3.	 Anuência prévia pela agência nacional de vigilância sanitária

Essencialmente sobre a parte técnica do depósito e processamento de pedido de 
patente de medicamentos, além dos requisitos supra arrolados, estes produtos e pro-
cessos se submetem à chamada Anuência Prévia da ANVISA, conforme previsão do art. 
229-C da LPI, a fim de garantir um “exame mais cuidados e tecnicamente competente 
possível” (NOBRE; SILVA, 2011, p. 316). 

Conforme extraível da Carta de Exposição de Motivos Interministerial nº 92/99 da 
Medida Provisória nº 2006/99 e RDC nº 45/2008 da ANVISA, textos responsáveis pelo 
advento do instituto, o legislador se baseou em modelos adotados pelos países já de-
senvolvidos para prever o trabalho conjunto entre o INPI e a ANVISA durante o processo 
de concessão de uma patente farmacêutica, devendo a ANVISA realizar as exigências 
que entender pertinentes ao examinado para concluir, motivadamente, se o produto ou 
processo analisado não viola o ordenamento ou a saúde pública, encaminhando seu pa-
recer ao INPI, para que este possa seguir com a análise dos demais requisitos técnicos 
(NOBRE; SILVA, 2011, p. 316). 

Ou seja, nos casos em que a ANVISA decidir pelo indeferimento da anuência prévia, 
a tendência é de que o INPI também indefira a concessão à patente ora analisada. Res-
salva-se, entretanto, que não pode haver abuso de competência entre a ANVISA e o INPI, 
não podendo a primeira emitir decisão sobre os requisitos de patenteabilidade, pois esta 
compete a última (NOBRE; SILVA, 2011, p. 322-323). 

Aliás, este entendimento foi reforçado em meados de 2009, quando a AGU emitiu 
o Parecer nº 210/PGF/AE/2009, buscando mitigar a extrapolação da competência por 
parte da ANVISA durante os exames de anuência prévia, devendo sua análise se ater, 
exclusivamente a “impedir por meio do controle sanitário a produção e a comercializa-
ção de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana” (NOBRE; SILVA, 
2011, p. 326). 

Recentemente – em abril de 2017 – manteve-se o entendimento à Portaria Conjunta 
ANVISA/INPI nº 01/2017, onde se busca mitigar o abuso de competência dos órgãos, 
bem como indica, em seu art. 4º, dentre as hipóteses, a não concessão da anuência 
prévia pela Agência quando os pedidos: apresentarem risco à saúde; ou possuam, em 
sua composição, substância proibida em nosso país.

Àquele momento, para esta segunda hipótese, se encontrava barreira para conti-
nuidade das pesquisas e depósito de pedidos de patentes de medicamentos derivados 
da Cannabis, vez que se encontrava nas Listas E e F da Portaria SVS/MS nº 344/1998 
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(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). Atualmente, está em vigor a RDC nº 327/2019 da ANVISA 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019), onde em que prevê a possibilidade de ser concedida 
autorização sanitária para fabricação e importação destes produtos. 

4.	 Pedidos de patentes para medicamentos derivados da cannabis deposita-
dos perante o INPI

Aberta a possibilidade de serem depositadas e concedidas patentes à medicamen-
tos derivados da Cannabis, as indústrias do setor – nacionais e internacionais – passa-
ram a se mover nesta direção, de modo que, atualmente24, o banco de dados do INPI 
conta com cerca de 30 (trinta) pedidos de patentes para medicamentos derivados do 
CDB, sendo o número superior à 100 (cem) quando para as demais substâncias oriundas 
da Cannabis. Dentre as finalidades destes medicamentos, destacam-se os tratamentos 
voltados ao de mal de Parkinson25; redução dos níveis de colesterol do sangue26; e tra-
tamento de epilepsia27. 

Dentro deste vasto universo, há de se destacar a PI 0910094-6 A2 – pedido deposita-
do pela Stichting Sanammad em 26/03/2009 para proteção à sua “Goma De Mascar, Uso 
Da Mesma, Método Para Tratamento Ou Alívio Da Dor” – quando analisamos a aplicação 
do Instituto da Anuência Prévia para os medicamentos canábicos (INPI, 2009). 

Apesar de a depositante ter esclarecido à ANVISA de que não haveria THC nesta 
composição, a autarquia alegou que a simples exclusão do THC não seria suficiente para 
afastar a possibilidade de risco à saúde, vez que a Cannabis sativa L. estaria prescrita na 
Lista E da Portaria SVS/MS 344/1998, bem como pelo fato de a goma de mascar não ser 
destinada à promoção da saúde – entendimento confirmado em sede recursal adminis-
trativa pelo Voto nº 012.  DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA.

Após a Stichting Sanammad impetrar o Mandado de Segurança nº 1038187-
16.2019.4.01.3400, perante a 14ª Vara Federal Cível da SJDF, sobreveio sentença de con-
cessão parcial da segurança para a ANVISA proferir nova decisão em sede de recurso 
administrativo, vez que “o indeferimento do pedido na primeira instância restou funda-
mentado na proibição da utilização da substância Cannabis sativa para fins terapêuticos 
e medicinais no Brasil, enquanto [...] na segunda instância entendeu [...] que a discussão 
dos autos não passava pela utilização da Cannabis Sativa [...]”, tendo sido mantida em 
sede recursal e comunicada a concessão da anuência prévia ao INPI em 01.12.2020 
(BRASIL, 2021a). 

24.
25.
26.
27.

Levantamento realizado em 15.02.2021.
Como exemplo do Pedido nº BR 10 2018 002843 0 A2 (INPI, 2018a). 
Como exemplo do Pedido nº BR 11 2020 007629 5 A2 (INPI, 2020a).
Como exemplo do Pedido nº BR 11 2020 009508 7 A2 (INPI, 2020b). 
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Quanto aos exames por parte do INPI, no mesmo mês de junho de 2020, a autarquia 
concedeu o primeiro registro de patente à um medicamento derivado da Cannabis. Tra-
ta-se da patente de invenção nº BR 11 2018 005423 2 B1, depositada pela Prati, Donadu-
zzi & Cia Ltda juntamente à Universidade de São Paulo, cuja finalidade é o “tratamento 
de distúrbios neurológicos, em especial a epilepsia refratária” (INPI, 2018b). 

Desconsiderando o caráter político envolvendo esta patente (BRUNO, 2021), não 
restam dúvidas da possibilidade de ocorrer uma revolução no mercado nos próxi-
mos anos, em razão das pesquisas já em andamento, do investimento empregado 
pelo setor farmacêutico e, principalmente, pela mudança no ordenamento jurídico e 
administrativo, pois são estas que possibilitam a inserção destes medicamentos no 
mercado Brasileiro.

IV. Regulamentação sanitária de medicamentos no Brasil 

1.	 Do processamento de pedido de registro de um medicamento perante
	 a ANVISA

Antes de focar a análise para os medicamentos derivados da Cannabis, imperioso 
visualizar o processo que uma indústria deve percorrer para inserir um medicamento no 
mercado Brasileiro. Segundo a ANVISA, os registros são divididos em 3 (três) categorias 
principais: homeopáticos, fitoterápicos e substâncias quimicamente definidas. A primei-
ra categoria é composta pelos medicamentos com propriedades terapêuticas derivados 
de uma “energia vital proveniente do processo de dinamização de extratos vegetais, 
animais ou minerais”. A segunda é composta pelos “extratos vegetais, compostos de 
substâncias produzidas pela natureza”. Por fim, temos aqueles oriundos “de sínteses 
químicas ou biológicas ou do isolamento de substâncias da natureza.” (ANVISA, 2004, 
p. 3-4).

No Brasil, toda indústria que deseja inserir novo medicamento no mercado nacional, 
deve passar um minucioso, longo e custoso processo de pesquisa e desenvolvimento 
(BNDES, 2018). Isto a fim de garantir a eficácia e segurança dos produtos ora em desen-
volvimento, bem como atendimento às exigências nacionais e internacionais, Farmaco-
peia Brasileira e Boas Práticas de Fabricação (PIANETTI; CÉSAR, 2016, p. 1 e 3). 

Ademais, superados os testes realizados in vitro (laboratoriais) e in vivo (em animais), 
encaminha-se dossiê de pesquisa aos órgãos regulatórios e comitês de ética em pes-
quisa, para que avaliem a possibilidade de serem realizados testes em seres humanos 
(BNDES, 2018).

Nesta etapa, denominada de “estudos clínicos”, a indústria deve apresentar docu-
mento com as informações básicas de seu produto e detalhadas sobre os testes reali-
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zados até então, concomitante às discussões sobre a relevância destes resultados em 
“em conexão com os efeitos terapêuticos esperados e possíveis efeitos indesejados em 
humanos” (PIANETTI; CÉSAR, 2016, p. 3). 

Neste sentido, a ANVISA entende que inspecionar as linhas de produção, bem como 
a qualidade das matérias primas, é essencial para garantir a qualidade dos medicamen-
tos (ANVISA, 2004, p. 4-6). 

2.	 Normativas específicas para registro de medicamentos e anuência sanitá-
ria de produtos medicinais derivados da cannabis

Além de obedecer ao regime acima exposto, ao buscar produzir medicamentos de-
rivados da Cannabis, o empresário deve se atentar a RDC nº 26/2014 da ANVISA, bem 
como à Portaria nº 344/98 da ANVISA, normativas editadas para o registro de novos 
medicamentos e para medicamentos fitoterápicos. 

Isto, pois, atualmente, não existe uma normativa específica para medicamentos de-
rivados da Cannabis no Brasil, mas apenas para fabricação e importação de produtos 
derivados da erva para fins medicinais28: a RDC nº 327/2019 da ANVISA. 

Segundo a ANVISA, esta nova categoria regulatória fora criada em razão da cres-
cente demanda pela “regularização e disponibilização no mercado de diversos produ-
tos obtidos da planta Cannabis sativa”, os quais são desamparados de comprovações 
sobre eficácia, qualidade e segurança, visando criar caminhos regulatórios para o tema 
com base na experiência de países como Estados Unidos da América, Israel e Portugal 
(ANVISA, 2020).

Neste sentido, passa-se a analisar a RDC nº 327/2019, destinadas aos produtos de-
rivados da Cannabis para fins medicinais, demonstrando os pontos de diálogo com os 
medicamentos produzidos a partir dos princípios ativos da erva.

Apesar de ser uma normativa extremamente importante para o avanço da ciência 
farmacêutica, médica e industrial voltada ao setor da Cannabis, é interessante indicar 
alguns pontos que ainda impedem a plena inserção desta terapia no mercado Brasileiro. 

Destarte, a ANVISA buscou coibir a utilização do THC como fonte primária destes 
medicamentos, limitando sua utilização para pacientes refratários – aqueles que não 
obtiveram êxito com outros tratamentos médicos – beirando quadro irreversível ou ter-
minal, devendo, ainda, o produto medicamentoso conter a concentração de 0,2% deste 
princípio ativo29. 

28.

29.

Nos termos do art. 2º da Normativa, estes produtos devem ser entendidos como “industrializados contendo como 
ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, aqui denominados como produtos de Cannabis” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 
Nos termos do art. 4º da RDC nº 327/2019 da ANVISA.
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Quanto a derivação do CDB, a agência reguladora não limita sua dosagem ou con-
centração, apenas impõe que os derivados da Cannabis ativa deverão ser vegetais ou 
fitofármacos, não havendo a possibilidade de serem artificiais30. 

Sobre a segregação das dosagens de CDB e THC aos produtos,  a ANVISA não a 
explica à RDC, mas, pode-se entender que foi realizada com base na experiência dos 
países analisados pela agência para elaboração da normativa31.

Nos termos do art. 5º da RDC nº 327/2019 da ANVISA, a agência imputa outra restri-
ção ao uso destes medicamentos, balizando apenas a possibilidade de serem prescritos 
pelos médicos “quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no 
mercado Brasileiro”.

Segundo Daniela Marreco, Diretora Adjunta da 2ª Diretoria da ANVISA, isto não ocorre 
para os medicamentos, vez que a prescrição segue a indicação aprovada em seu registro 
junto à agência (CÂMARA BRITÂNICA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA NO BRASIL, 2020). 

Ademais, enquanto os medicamentos podem ter uso prescrito sobre qualquer for-
ma, desde que prevista em seu registro, o art. 10º da RDC nº 327/2019 da ANVISA limita 
a concessão e autorização sanitária apenas aos produtos com fins medicinais via oral 
ou nasal, por não ser necessária a apresentação de dados de eficácia e segurança – 
como devido aos medicamentos (CÂMARA BRITÂNICA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA NO 
BRASIL, 2020). 

Diante do cenário prático identificado nos documentários analisados neste trabalho 
(“ILEGAL”; “MACONHA MEDICINAL: cura ou crime?”), bem como às pesquisas científicas 
sobre os benefícios e potenciais utilizações farmacêuticas da erva, pode-se entender 
que as terapias canábicas são, muitas vezes, mais eficientes do que as tradicionais, não 
podendo o Estado interferir ou limitar a escolha de tratamento adotada por uma equipe 
médica ou de uma família, pois isto pode impactar diretamente na saúde e vida de seus 
cidadãos. Ora, se a ANVISA já entendeu que estes medicamentos possuem mínima se-
gurança e eficácia para diversos tratamentos médicos, com base em estudos e práticas 
internacionais, não haveria por que limitar o momento de sua adoção.

Não obstante, ao contrário do preceituado às RDCs nº 96/2008, 47/2009 e 71/2009 
da ANVISA, que dispõe sobre publicidade, bulas e rotulagem de medicamentos, os art. 9º 
e 12º da RDC nº 327/2019 da ANVISA vedam a possibilidade de os produtos derivados da 
Cannabis ostentarem nome comercial, “devendo ser designados pelo nome do derivado 
vegetal ou fitofármaco acompanhado do nome da empresa responsável” (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2019), assim como de serem objeto de qualquer publicidade. 

30.
31.

Nos termos do mesmo artigo e do 10º, §2º da normativa. 
Como exemplo do emprego de xarope de codeína (substância derivado do ópio), usualmente utilizando no trata-
mento de tosse, atrelado à refrigerante para fins entorpecentes (VEJA, 2014).
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À Seção específica da Rotulagem destes produtos, deparamo-nos com o art. 32, III 
e V da normativa, também díspares às RDCs nº 47/2009 e 71/2009 da ANVISA, vez que 
vedam a inserção de marcas nominativas e informações sobre o uso destes medica-
mentos, bem como inclusão das alegações terapêuticas e medicinais, além de outras 
restrições na rotulagem, embalagem e folheto destes. 

Em contrapartida, como explicado por Daniela Marreco, os medicamentos – pro-
priamente ditos – estão sujeitos às RDS nº 48/2009 e 71/2009, podendo ostentar nomes 
comerciais (CÂMARA BRITÂNICA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA NO BRASIL, 2020). 

Sobre a validade destes medicamentos, o art. 8º da RDC nº 327/2019 prevê o pra-
zo de 5 (cinco) anos, de modo que, após este período, nos termos do art. 16º, §3º, “o 
produto não poderá ser fabricado e importado para fins de comercialização no Brasil” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

Conforme explicado pelo art. 8º, §1º e §2º, bem como por Daniela Marreco, venci-
do este período da autorização sanitária, os produtos deverão ser regularizados como 
medicamentos, sujeitos, então, à registro sanitário, cuja validade será de 10 (dez) anos 
(CÂMARA BRITÂNICA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA NO BRASIL, 2020). 

Diante deste quadro de inúmeras restrições que não são aplicadas a outros medica-
mentos ou produtos medicinais, podemos entender que a ANVISA ainda mantém uma 
posição conservadora quanto a introdução destes produtos medicinais derivados da 
Cannabis no mercado nacional. 

3.	 Importação de medicamentos derivados da cannabis

A RDC nº 327/2019 da ANVISA ainda regulamenta a importação de produtos medi-
cinais derivados da Cannabis em seus arts. 55 e 56, devendo o importador se atentar 
à RDC nº 335/2020 da ANIVSA, normativa específica – “para a importação de Produto 
derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 
– editada em atualização à RDC nº 17/2015 da agência, que definia os critérios e proce-
dimentos para tal importação em caráter excepcional. 

 Conforme preceituado ao art. 4º da RDC mais recente, o importador apenas poderá 
requerer produto industrializado derivado da Cannabis que tenha sido devidamente re-
gulamentado em seu país de origem, como exemplo de países como Estados Unidos da 
América, Uruguai, Israel e Portugal.

Tendo esta chancela, a normativa se apresenta como um bom instrumento de res-
guardo ao direito fundamental de acesso à saúde, pois concede validade de dois anos, 
prorrogáveis com a apresentação de nova prescrição médica32. Não apenas, também 

32. Nos termos dos arts. 7 e 8 da normativa. 
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possibilita o requerimento pelo próprio interessado (pessoa física), seu representante 
ou procurador legal, e, ainda, através de “entidade hospitalar, unidade governamental 
ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde”, nos termos dos art. 3º, §1º e §2º 
do Texto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O processo de recebimento do produto é rigoroso e sempre acompanhado pela 
ANVISA, razão pela qual não pode ser realizado via postal diretamente ao interessado. 
As importações devem ser fiscalizadas pela agência sanitária aos portos, aeroportos e 
fronteiras, sempre com a apresentação da prescrição do produto, como previsto ao art. 
11º da RDC nº 335/2020.

Assim, se antes do advento da RDC nº 335/2020 da ANVISA aos enfermos interes-
sados já era possibilitada a importação destes produtos e medicamentos através do 
ingresso de medidas judiciais –como exemplo de habeas corpus– e sob o respaldo da 
RDC nº 17/2015, hoje não seria mais necessário. Todavia, a prática forense ainda apre-
senta casos para acesso a estes medicamentos, mas, neste momento, grande parte 
das ações judiciais se destina à busca do acesso por aqueles que não podem arcar 
com os custos, requerendo e sendo atendidos quanto à necessidade e dever de o Es-
tado os amparar, conforme Tema 106 anteriormente firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ)33 e demonstrado pelo julgado proferido nos autos do processo 1002823-
92.2020.8.26.0077 (BRASIL, 2021b). 

Logo, é possível verificar que o Poder Judiciário, além de buscar o resguardo dos 
princípios constitucionais anteriormente expostos neste trabalho, é consciente dos con-
temporâneos estudos científicos e benefícios práticos acerca do emprego medicinal da 
Cannabis.

4.	 Legislação adotada pelo Uruguai, Estados Unidos da América, Israel e Por-
tugal para matéria de medicamentos derivados da Cannabis 

Como acima elencado, a RDC nº 327/2019 da ANVISA não apenas regulamenta a 
comercialização de produtos medicinais derivados da Cannabis produzidos no Brasil, 
como também normatiza a importação destes originários de outros países.

Ainda, o avanço das discussões sociais, científicas e jurídicas levaram a edição da 
RDC nº 335/2020 da ANVISA, onde, o art. 4º, prevê que a importação apenas poderá 
ocorrer caso o exportador possua legislação que autorize tal produção, a fim de garantir 
segurança jurídica e à saúde dos usuários Brasileiros. 

Atualmente, os pacientes deste território possuem um enorme leque de opções 
para realizar a compra do estrangeiro, vez que cerca de mais de 40 (quarenta) países já 

33. De acordo coa tese firmada: “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em 
atos normativos do SUS” (BRASIL, 2018).
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possuem legislação e produção própria para produtos medicinais derivados da Canna-
bis (COLLUCCI, FRANÇA, 2019; MELO, 2019). 

Neste contexto, à título exemplificativo, podem ser citados Uruguai, Estados Unidos 
da América, Israel e Portugal como países expoentes na produção científica e legislativa 
quando para terapias baseadas na erva. 

Segundo constam nos registros históricos, Uruguai foi o primeiro país a regulamen-
tar, em âmbito nacional, a possibilidade de serem fabricados e comercializados produ-
tos medicinais utilizando princípios ativos canábicos, através da Lei nº 19.172 de 2013, 
que objetiva promover e melhorar a saúde pública –nos termos do artigo 1º do Texto–, 
também regulamentando o uso recreativo da erva. Todavia, a efetiva venda destes pro-
dutos às farmácias, locais específicos para este comércio, apenas ocorreu no ano de 
2017 (REIS, 2017, p. 63).

A preocupação com a saúde pública por parte do estado uruguaio também é de-
monstrada através do advento do Instituto Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), 
órgão subordinado ao equivalente ao nosso Ministério da Saúde, para regulamentar o 
cultivo, a distribuição e o preço de mercado dos produtos originários da Cannabis, qual 
seja sua finalidade (REIS, 2017, p. 60 e 62).

Em analogia à RDC nº 327/2019 da ANVISA, é interessante identificar que o artigo 11º 
da Lei uruguaia também veda qualquer tipo de publicidade sobre os produtos derivados 
da Cannabis, seja para utilização medicinal ou hedonística. 

No território norte-americano, a regulamentação da utilização da Cannabis, também 
tanto para fins recreativos quanto para terapêuticos, iniciou-se em 1978, quando o esta-
do do Novo México aprovou a primeira lei reconhecendo o valor medicinal da Cannabis 
conforme Scott (1994 apud BRITANNICA PROCON ORG, 2020).

Mas, foi entre o fim do século XX e início do séc. XXI, que ganhou força a discussão 
no país, de modo que – até abril de 2021 – apenas 14 (quatorze) dos 50 (cinquenta) 
estados dos Estados Unidos da América ainda proibiam estes produtos (BRITANNICA 
PROCON ORG, 2021). 

Quando se analisa a política adotada em Israel, vislumbra-se um cenário vanguardis-
ta, pois, em meados de dezembro de 2018, o parlamento do país, por maioria absoluta 
de votos, aprovou projeto de Lei autorizando a exportação de produtos canábicos à 
países que permitem este comércio (TERRA, 2018; REVISTA GLOBO RURAL, 2019). 

Por fim, também pode ser citado o liberal posicionamento que vem sendo adota-
do por Portugal nos últimos anos sobre a matéria. Em 2018, fora introduzida a Lei nº 
33/2018, a fim de regulamentar “a utilização de medicamentos, preparações e subs-
tâncias à base da planta da canábis [sic], para fins medicinais” (PORTUGAL, 2018), pos-
teriormente complementado pelo Decreto-Lei nº 8/2019 da Presidência do Conselho 
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de Ministros, onde foram estabelecidos os princípios e objetivos relativos ao cultivo, 
fabricação, comercialização, pesquisa, importação e exportação dos medicamentos de-
rivados da Cannabis (PORTUGAL, 2019).

Diante do “crescente interesse no cultivo desta espécie vegetal, não só para fins 
medicinais, medicamentos e produtos de uso veterinário, e de cosmética, mas tam-
bém para o seu uso industrial, nomeadamente produção de fibra, sementes e outros 
produtos destinados à agroindústria”, através da Presidência do Conselho de Minis-
tros, Portugal deu advento ao Decreto-Regulamentar n.º 2/2020 (PORTUGAL, 2020), au-
torizando o cultivo da Cannabis para fins industriais, para produção de fibras – como 
ocorria na época das Grandes Navegações lusitanas – e para alimentação humana e 
animal. 

Cenário este que não se confirma apenas pela leitura da legislação portuguesa, no-
tícias do fim de 2020 indicam que o país possui a maior plantação de Cannabis para fins 
medicinais do território europeu (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2020). 

Apesar do contexto mundial, no Brasil ainda há certo conservadorismo e entraves 
para a plena inserção da Cannabis medicinal no mercado nacional, principalmente junto 
ao Poder Legislativo, como a seguir demonstrado.

V. Cultivo da cannabis: omissão legislativa e busca pela positivação da indús-
tria canábica medicinal no ordenamento Brasileiro

1.	 Omissão da ANVISA e da Lei nº 11.343/06 quanto ao cultivo da cannabis 
para fins medicinais 

Como supra exposto, a ANVISA já autoriza a produção de ciência, de medicamentos 
e de produtos industrializados com fins medicinais derivados da Cannabis no Brasil, 
além da importação deles, desde que devidamente regulamentados nos países dos ex-
portadores. 

Todavia, no ordenamento jurídico Brasileiro, atualmente, não existe uma norma es-
pecífica que autorize o plantio da Cannabis para fins medicinais. Tem-se, apenas, pre-
visão genérica a este cultivo no art. 2º, § único da Lei nº 11.343/06, em que a União o 
pode permitir por prazo e local determinados. Mencionada disposição ainda prevê a 
necessidade de a gleba ser fiscalizada, sem, contudo, indicar qual seria o órgão respon-
sável por tal ato.

Diante desta omissão legislativa, em 2014, o deputado federal Eurico Júnior (PV/RJ) 
propôs o PL nº 7187/2014, com o objetivo de suprir tal omissão, dispondo sobre o ciclo 
completo de cultivo, produção e comercialização de “maconha (cannabis sativa) e seus 
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derivados”, cuja fiscalização deve ser feita pelo MAPA sob responsabilidade do Ministé-
rio da Saúde (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014a). 

Na mesma época, o deputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ) propôs o PL nº 7270/2014, 
que objetiva regulamentar “a produção, a industrialização e a comercialização de Can-
nabis, derivados e produtos de Cannabis” como um todo, não limitando ao uso terapêu-
tico (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014b). 

Decorridos cerca de 7 (sete) destas duas propostas, o PL nº 7270/2014 foi apensado 
ao PL nº 7187/2014, mas ainda não ocorreu a deliberação sobre o mérito dos projetos 
pela Câmara dos Deputados, mas apenas sobre a qual outro PL deveriam ser apensa-
dos.

Posteriormente, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD/SE) propôs o PL nº 399/2015, 
objetivando alterar o art. 2º, da Lei nº 11.343/06 para “viabilizar a comercialização de 
medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa 
em sua formulação” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). 

Este PL, diferentemente do primeiro, avançou, tendo sido criada a Comissão Espe-
cial de Medicamentos Formulados Com Cannabis e a minuta de substitutivo pelo depu-
tado federal Luciano Ducci (PSB/PR). 

Sobre a minuta do substitutivo ao PL nº 399/2015, interessante destacar algumas 
inovações abrangidas pelo projeto, como exemplo dos produtos magistrais fitoterápicos 
– aqueles a serem manipulados de maneira individualizada ao paciente e suas necessi-
dades médicas (art. 2, XII) – que poderão ser produzidos às farmácias magistrais autori-
zadas pelo “órgão sanitário federal” (art. 19º) – e a possibilidade dos medicamentos de-
rivados da Cannabis serem disponibilizados ao SUS através das farmácias vivas (art. 7º). 

Não obstante, ao art. 20º, o substitutivo ainda prevê que os medicamentos derivados 
da erva poderão “ser produzidos e comercializados em qualquer forma farmacêutica”, 
além de o art. 21º prever a possibilidade de serem produzidos produtos como alimentos, 
suplementos alimentares, “de higiene pessoal, celulose, fibras, produtos de uso veteri-
nário sem fins medicinais” (art. 21º, §1º) obtidos “do cânhamo industrial” (art. 21).

Especialmente sobre o cultivo da Cannabis, o art. 8º prevê que o pedido de auto-
rização para o cultivo da erva, para fins medicinais em humanos, deverá ser dirigido 
ao “órgão sanitário federal” – o qual se entende como a ANVISA –, enquanto para ao 
“órgão agrícola federal” – o qual se entende como o MAPA – quando para uso veteri-
nário, sendo certo que o cultivo será rastreado “desde a aquisição da semente até o 
processamento final e o seu descarte”, nos termos do art. 5º (CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 2015).

Diante da morosidade de se atingir uma regulamentação legislativa, cotidianamente, 
as indústrias produtoras estão buscando socorro junto ao Poder Judiciário para pode-
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rem importar e plantar sementes da erva, a fim de conseguirem produzir esta ciência 
para a população Brasileira, sendo que. 

Segundo a advogada Raquel Schramm, até fevereiro de 2021, o Poder Judiciário Bra-
sileiro já havia concedido mais de 100 (cem) autorizações para o cultivo da Cannabis 
para fins medicinais (SANTOS, 2021).

Em decisão proferida em 03.12.2019, Renato Coelho Borelli concedeu a tutela de 
urgência à autora, reconhecendo a omissão do Poder Público em regulamentar o plan-
tio da Cannabis, denotando “ofensa à ordem econômica e à proteção constitucional 
ao direito à saúde, impossibilitando avanço em tais setores” (BRASIL, 2019a), além da 
destinação exclusiva da hemp no uso industrial.

Recentemente, a Associação de Cannabis e Saúde (CULTIVE) obteve o primeiro ha-
beas corpus coletivo criminal do estado de São Paulo, podendo, então, cultivar e produ-
zir artesanalmente o óleo de CDB, atendendo 21 (vinte e um) associados com o cultivo 
anual de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) plantas ao ano.

Dois pontos chamam a atenção na sentença do processo nº 1019119-76.2020.-
8.26.0050: o primeiro é a necessidade de a CULTIVE apresentar, em 6 (seis) meses, um 
relatório médico atualizado com indicação expressa da necessidade da continuidade do 
tratamento de cada um de seus associados; sendo a omissão quanto a fiscalização da 
plantação pela União o segundo (BRASIL, 2021c). 

Portanto, pode-se imaginar que que o objetivo do magistrado com a imposição do 
relatório médico é realizar um controle da efetiva destinação da plantação canábica, 
evitando que ocorra um – improvável – desvirtuamento do objetivo terapêutico empre-
gado pela CULTIVE; o que, em verdade, deveria ser realizado pela União e não pelo Poder 
Judiciário, conforme preconizado ao art. 2º, § único da Lei nº 11.343/06. 

Em razão da dificuldade e alto custo para acesso aos medicamentos derivados da 
Cannabis, bem como da omissão legislativa sobre a possibilidade de ser cultivada a erva 
em terras Brasileiras, em 2017, o PPS propôs a ADI 5708 perante o STF para a regulamen-
tação da cadeia produtiva da Cannabis desde o plantio até o descarte (BRASIL, 2019b).  

Bem como, ainda na mesma ADI, “afastar a necessidade de prévia autorização es-
tatal para fins de plantio e cultivo de Cannabis para tratamento médico ou pesquisa 
científica” (BRASIL, 2019b). Até o presente momento34, ainda não ocorreu a análise do 
pedido cautelar do PPS, como tampouco foram apresentadas manifestações pela União 
e ANVISA (BRASIL, 2019b).

Interessante, ademais, compartilhar o parecer apresentado pela Procuradoria-Ge-
ral da República em 06.09.2019, onde o órgão reconheceu que, ainda hoje, o debate 
acerca da Cannabis medicinal é rodeado de “acirrada polêmica, o que se justifica pelos 

34. Consulta realizada em 30.03.2021.
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variados aspectos” (BRASIL, 2019b), exemplificados pelos panoramas jurídico, científico, 
sanitário e sociocultural. 

Não apenas, delineou a morosidade das autoridades competentes em regulamentar 
o cultivo da Cannabis para fins farmacológicos, se manifestando pela parcial procedên-
cia da ação, a fim de ser editada “regulamentação sobre o plantio da Cannabis com 
finalidade medicinal” (BRASIL, 2019b).

Este cenário apenas reforça a percepção de que, apesar da existência de normativas 
da ANVISA autorizando a inserção dos medicamentos derivados da erva no mercado 
nacional, ainda existe uma série de barreiras para a plena inserção, principalmente pelo 
folclore criado em torno da Cannabis – como bem delineado pela Procuradoria-Geral 
da República –. Ademais, tem-se a omissão legislativa e morosidade do Poder Público, 
representados pela Câmara dos Deputados e STF na inserção dos mencionados PLs e 
julgamento da ADI, que culminariam na facilidade do acesso a estes medicamentos e 
produtos, preservando vidas e caros princípios constitucionais. 

2.	 Audiência Pública DO Pl Nº 399/2015

Brevemente delineado acima, em 01.09.2020 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020ª; 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020b), ocorreu – após diversas indicações e pedidos de 
participações – a audiência pública do PL nº 399/2015, a fim de ser analisada a redação 
do autor Fábio Mitidieri (PSD/SE) e do substitutivo do deputado federal Luciano Ducci 
(PSB/PR). 

Durante a sessão presidida pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT/SP), foram ou-
vidos diversos atores da sociedade Brasileira, como exemplo de deputados federais e 
estaduais da situação e oposição; religiosos; usuários dos medicamentos e produtos 
medicinais derivados da Cannabis; associações de cultivadores da erva para fins me-
dicinais; médicos; pesquisadores; biólogos; agrônomos; membros da polícia federal; e 
representantes da OAB. 

Analisando as falas dos participantes da audiência pública – a qual buscou ser con-
duzida sem viés ideológico ou partidário – é possível extrair interessantes posiciona-
mentos que possibilitam a comparação do momento contemporâneo àquele de Dória 
e Pernambuco. 

Destacando uma das primeiras falas, a fim de traçar uma linha do tempo das quase 
oito horas de audiência, Margarete Brito – representante da associação Apoio à Pes-
quisa e Pacientes de Cannabis Medicinal – indicou que as discussões acerca do uso 
da Cannabis ainda enfrentam grande preconceito, o que foi comprovado por alguns 
posicionamentos posteriores, como a seguir demonstrado. 
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Margarete Brito fora retratada no documentário Ilegal, dirigido por Tarso Araújo, ou-
vido no segundo bloco da audiência pública. Segundo Araújo, teria pesquisado a política 
de drogas por cerca de dez anos, identificando grande dificuldade de tratar o tema com 
base na ciência. 

Mais adiante, foi dada a fala à deputada federal Natália Bonavides (PT/RN). A deputa-
da federal utilizou parte de seus cinco minutos de exposição para rebater os argumen-
tos apresentados pelo seu antecessor, afirmando que a ciência que deputado Osmar crê 
– aquela que nega os benefícios terapêuticos da erva – deve ser a mesma que o levou 
a afirmar que a pandemia do Covid-19 mataria apenas duas mil pessoas, enquanto este 
número ultrapassa a casa dos milhões (BBC NEWS, 2020). 

Exposição esta complementada pelo deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB/
PB), indicando a necessidade de o tema ser desmistificado, em razão de os malefícios 
que a erva pode ocasionar não serem proporcionados pelo uso medicinal, mas sim pelo 
recreativo. Ademais, alega ser uma “vergonha” o Poder Legislativo não acompanhar o 
posicionamento que vem sendo adotado pelo Poder Judiciário sobre o tema, como an-
teriormente demonstrado neste trabalho e díspar da visão do deputado Diego Garcia.

Ao conceder a fala ao deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL/
SP), um dos últimos a ser ouvido, o deputado Paulo Teixeira relembrou ao herdeiro da 
família real portuguesa que ao tempo de Dom Pedro II a Cannabis era fonte medicinal. 
Assim, Luiz iniciou respondendo que isto era apenas no Império Brasileiro, enquanto o 
Império chines enfrentou problemas com o ópio, para posteriormente se posicionar a 
favor do uso medicinal da Cannabis. Contudo, o deputado, se opõe ao cultivo da erva no 
Brasil, pois seria necessária uma produção em larga escala para baratear o processo, de 
modo que o excedente seria destinado para outras finalidades, como o uso recreativo – 
aplicação não aprovada pelo deputado. 

De maneira geral, dentre os 55 (cinquenta e cinco) oradores, a maioria fora a favor 
da regulamentação do uso da Cannabis medicinal e do plantio da erva para estes fins, 
tendo parte da oposição indicado que a minuta do substitutivo busca regulamentar o 
uso recreativo da Cannabis em suas entrelinhas, talvez em razão do art. 21º do PL Nº 
399/2015. 

Pode-se resumir a audiência pública pela fala da médica especialista no tema, Caro-
lina Nocetti, onde apontado que este PL conseguiu realizar algo raro no país, colocando 
ciência, religião, esquerda e direita em um mesmo lado – sendo a primeira vez que a 
médica pôde ver este quadro no Brasil.
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Conclusão

O presente trabalho buscou analisar o atual cenário de acesso aos medicamentos de-
rivados da Cannabis no Brasil, através do panorama histórico do uso desta erva como 
fonte terapêutica, bem como os motivos que levaram ao seu proibicionismos e resquí-
cios daquele momento no contemporâneo. 

Para tanto, imperioso compreender a linha do tempo do emprego da Cannabis para 
tratamento de enfermidades, principalmente no Brasil. Após os primeiros registros do 
uso da erva, que se remetem entre doze e quatro mil anos, a Cannabis adentrou no 
território Brasileiro junto aos escravos negros nas caravelas dos colonizadores portu-
gueses. 

Enquanto o povo negro era escravizado e o cânhamo era empregado na produção 
de fibras, o fumo da erva e seu emprego no candomblé e no curandeirismo desta po-
pulação não incomodava os colonizadores portugueses, que, inclusive, compartilhavam 
destes hábitos. 

Todavia, o cenário mudou ao momento da alforria dos escravos, quando a popula-
ção branca, especialmente os médicos, passaram a coibir o uso, o proibindo na forma 
de lei a fim de evitar a propagação da cultura do povo negro pelo país, assim como uma 
aludida vingança contra o povo branco. O incomodo era tanto que emergiram figuras 
como os Drs. Dória, Iglésias e Leonardo Pereira, que passaram a produzir estudos – sem 
qualquer embasamento científico – para demonstrar os malefícios do uso recreativo e 
medicamentos da erva. 

Anos mais tarde, cientistas passaram a pesquisar a fundo a erva e seus efeitos, 
descobrindo diversos potenciais benéficos da Cannabis à título medicinal, como exem-
plo de doenças oncológicas e epilepsia. Consequentemente, no cenário internacional, 
iniciou-se um movimento para retomar o emprego da Cannabis como fonte terapêutica.

No Brasil, a discussão ganhou forças apenas na última década, momento em que a 
população Brasileira passou a ter conhecimento destas “novas” formas de tratamento, 
especialmente após o caso de Anny Fischer – primeira Brasileira a obter autorização 
para importar medicamento derivado da Cannabis para amenização de suas convul-
sões. 

Atualmente, a ANVISA já autoriza a importação e a produção de ciência e de produ-
tos medicinais produzidos em derivação da Cannabis, às RDCs nº 327/2019 e 335/2020, 
impondo, no entanto, importantes restrições para esta efetiva inserção, como exemplo 
da mitigação da publicidade e a diferenciação entre medicamentos e produtos indus-
trializados com fins medicinais. 

Não obstante, a ANVISA também não regulamentou sobre o cultivo da Cannabis, 
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dificultando a plena inserção destes medicamentos e produtos no mercado Brasileiro, 
vez que as indústrias e associações devem acionar o Poder Judiciário para obterem esta 
autorização. 

Ocorre que as indústrias não precisariam pleitear judicialmente seu direito de cul-
tivar a erva, pois desde os Decretos Lei nº 54.216/1964 e 79.388/1977, o ordenamento 
jurídico Brasileiro possibilita o uso científico e medicinal da erva, bem como o religioso 
– o qual foi um dos principais motivos para a população Brasileira pós-período Imperial 
pleitear sua retirada do mercado nacional. Mais recentemente, a Lei nº 11.343/2006, que 
restringe a utilização de substâncias entorpecentes, em seu art. 2º, § único, também faz 
esta ressalva, apesar de, até o momento, o ordenamento jurídico ser omisso quanto a 
qual seria o órgão responsável por esta fiscalização. 

Em razão desta omissão legislativa, bem como do aumento do acionamento do Po-
der Judiciário, o legislador Brasileiro propôs três PLs (7.187/2014; 7.270/2014; e 399/2015) 
para regulamentar a cadeia produtiva dos medicamentos derivados da Cannabis, espe-
cialmente quanto ao seu plantio.

Em vista da morosidade da apreciação e votação dos PLs pela Câmara dos Deputa-
dos, em 2017, o PPS ingressou com a ADI 5708, a fim de reformar a mencionada Lei nº 
11.343/2006, para que o MAPA e a ANVISA sejam os órgãos responsáveis pela fiscaliza-
ção do cultivo da Cannabis medicinal no Brasil. Passados cerca de quatro anos, ainda 
sequer fora apreciado o pedido de tutela cautelar. 

Diante deste cenário, pode-se entender que o Brasil está caminhando na contramão 
da política que vem sendo praticada em países em patamar avançado de desenvolvi-
mento, como exemplificado pelo Uruguai que possui órgão específico para regulamen-
tação e controle do mercado canábico, bem como Portugal e Israel que regulamentam 
o cultivo e exportação destes materiais, respectivamente, além dos Estados Unidos da 
América. 

Logo, o Brasil está contrariando os princípios constitucionais elencados ao primeiro 
capítulo deste trabalho, evitando o pleno gozo da inovação no país, mas, principalmente, 
o do pleno acesso à saúde, vez que estes medicamentos possuem potencial para salvar 
vidas – ou, ao menos, melhorar a qualidade de vida dos enfermos.

Sobre o direito à inovação e à propriedade industrial, especialmente quanto ao di-
reito de concessão de carta patente aos medicamentos derivados da Cannabis no Bra-
sil, este trabalho verificou que, apesar de uma vastidão de pedidos envolvendo estes 
produtos, o INPI apenas concedeu registro à uma empresa até o momento. Ademais, 
diante do instituto da anuência prévia, é possível entender que o INPI deve seguir o 
posicionamento da ANVISA quanto a possibilidade de o medicamento ser inserido no 
mercado sem afrontar o ordenamento vigente e, especialmente, a saúde pública, anali-
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sando apenas os requisitos técnicos da patente. Logo, em razão da escassez de casos 
apreciados pelo INPI, não é possível chegar à uma plena conclusão sobre a análise do 
contexto histórico, atrelado ao proibicionismo do uso da Cannabis, pela autarquia. 

Ainda sobre a concessão de carta patente aos medicamentos derivados da Can-
nabis por parte da ANVISA, interessante compartilhar a existência do óleo do extrato 
de CDB, produto natural que não pode ser patenteado, razão pela qual alguns usuários 
desta terapia se reúnem em associações para pleitear o direito de cultivar e processar 
a erva para tanto, sendo, sem dúvidas, importantes atores para a integralização de 
políticas públicas para acesso a estes medicamentos. Não apenas por este motivo, 
os potenciais pacientes destas terapias se associam em decorrência do ato custo 
destes produtos e medicamentos – consequência da burocracia para acessá-los, da 
ausência de uma cadeia produtiva completa e integralizada, pela escassez de produ-
tos disponíveis no mercado ou pelos preços praticados para comercialização destas 
fontes medicinais.

Quando se analisa o posicionamento dos demais órgãos públicos – ANVISA, Câmara 
dos Deputados, STF e Poder Judiciário como um todo – percebe-se que apenas este 
último vem se dissociando integralmente do viés político e histórico envolvendo o em-
prego da erva na medicina, se atendo única e exclusivamente ao ordenamento jurídico 
vigente, pesquisas científicas e relatos dos pacientes para conceder tutela jurisdicional 
para o plantio da Cannabis e acesso através do SUS destes medicamentos.  

Isto, pois os demais órgãos parecem ter de conciliar os anseios da população, as 
pesquisas científicas e a pressão política que rodeia o tema, vez que a ANVISA ainda não 
regulamentou integralmente o processo para ser originado um medicamento derivado 
da Cannabis; a Câmara dos Deputados protela há anos a votação do tema; e o STF ainda 
não apreciou o pedido de concessão de tutela cautelar formulado há mais de quatro 
anos na ADI 5708. 

Especialmente sobre a interferência política no tema, como anteriormente realiza-
do por José Dória e Pernambuco à II Conferência do Ópio, contemporaneamente, não 
são raros os momentos em que uma esfera do poder busca interferir na outra, seja 
propagando fake news, como supra exemplificado pela Ministra Damares e sua carti-
lha expondo a inexistência de benefícios medicinais do uso da Cannabis, seja através 
de poder político, como pretendido pelo Ministro Pazuello ao interferir na ANVISA e na 
votação do PL nº 399/2015.

Ademais, quanto ao PL nº 399/2015, que se mostra um projeto de lei capaz de aten-
der todas as demandas atuais do mercado da Cannabis para fins medicinais, é possível 
se concluir que o tema ainda é enfrentado com elevado conservadorismo por parte 
dos parlamentares, que não se apegam à ciência, mas sim ao preconceito histórico e 
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incapacidade de dissociar o uso medicinal do recreativo, enquanto representantes da 
religião, por exemplo, são favoráveis e encorajadores do uso destas terapias. 

Não bastassem estes empecilhos, no início do ano de 2020 o mundo se deparou 
com a pandemia do Covid-19, que, além de assolar a população com milhões de morte, 
também foi gatilho para demonstrar que parcela da população Brasileira é extrema-
mente cética e negacionista com a ciência, mesmo quando comprovada através de 
pesquisas, dados e comprovações práticas. 

Diante da análise doutrinária, jurisprudencial, científica e de dados práticos do uso 
da Cannabis, conclui-se que o Brasil, apesar de estar caminhando na direção da integral 
regulamentação do uso medicinal da Cannabis, ainda possui importante parcela da po-
pulação com olhar preconceituoso, incapaz de dissociar o uso terapêutico do recreativo, 
prejudicando milhares de cidadãos enfermos que poderiam ser tratados e curados.
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Resumen
El artículo analiza la constitucionalidad de las normas que imponen 
medidas restrictivas o prohibitivas sobre el uso de marcas 
figurativas en el etiquetado y/o publicidad de productos regulados 
como el tabaco, bebidas alcohólicas, productos alimenticios, 
fórmulas infantiles y fórmulas de seguimiento. El estudio se hace 
con base en tres factores: fin buscado por las normas jurídicas, 
medio empleado para lograr el objetivo y examen de la relación 
medio-fin.
Palabras clave: consumidor; enfermedades no transmisibles; 
información clara, veraz y oportuna; principio de razonabilidad; 
principio de proporcionalidad; principio de progresividad; productos 
regulados; restricción o prohibición uso marcas figurativas.

Abstract
The article analyzes the constitutionality of the regulations that im-
pose restrictive or prohibitive measures on the use of figurative marks 
in the labeling and/or advertising of regulated products such as tobac-
co, food products and non-alcoholic beverages, infant formulas and 
follow-up formulas. The study starts from the examination of three 
factors: the end sought by the legal norms, the means used to achieve 
the objective, and the examination of tools implemented versus the 
result obtained.
Keywords: consumer; non-communicable diseases; clear, truthful 
and timely information; principle of reasonableness; principle of pro-
portionality; principle of progressiveness; regulated products; restric-
tion or prohibition of the use of figurative trademarks.
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I. Definiciones 

Este artículo abordará diversos conceptos que precisan a priori ser definidos 
para facilitar su compresión y lectura.

Consumidor

Es toda persona que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y 
servicios como destinatario final.

Enfermedades No Transmisibles (ENT)

Son definidas por la Organización Panamericana de la Salud como “un grupo 
de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección 
aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con 
frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidado a largo plazo”1.

Etiquetado Frontal de Advertencia (por sus siglas en ingles FOLP)

“Es una herramienta simple, práctica y eficaz para informar al público sobre 
los productos que pueden dañar la salud y ayudar a orientar las decisiones 
de compra”2, siendo su objetivo el que “los consumidores puedan identificar 
correcta, rápida y fácilmente los productos que contienen cantidades 
excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y 
sodio”3. 

Etiquetado Genérico

Es la estandarización de la apariencia de los productos y empaques de tabaco 
al prohibir el uso de diseños distintivos, a saber colores, formas, imágenes, 
logotipos, texturas/acabados, aromas y texto promocional, distintas de las 
permitidas explícitamente. El empaque debe además llevar advertencias 
sanitarias4.

Marcas

Son signos -verbales y no verbales- que permiten al consumidor distinguir un 
producto o servicio de otro.

Juicio de constitucionalidad a las políticas que restringen o prohíben el uso de marcas figurativas
en etiquetas y/o publicidad de alimentos y bebidas 

1.
2.
3.

4.

https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles [consulta del 17|08|2022]
https://www.paho.org/es/temas/etiquetado-frontal [consulta del 17|08|22]
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53013/OPSNMHRF200033_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
[consulta del 17|08|2022]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670849/ [consulta del 17|08|22]
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Productos Regulados

Tabaco, bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas no alcohólicas, fórmulas 
infantiles, alimentos infantiles de seguimiento, biberones, chupetes y 
pezones, entre otros productos empleados para la alimentación de infantes.

Promoción

La Real Academia de la Lengua Española la define como “conjunto de 
actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus ventas”5.

Propiedad Intelectual

Es toda creación del intelecto humano en torno a productos y servicios y que 
encuentra su protección a través de patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales, signos distintivos, derecho de autor, secretos comerciales. 

Publicidad

Es definida por la Real Academia de la Lengua Española como “divulgación 
de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc.”6.

Restricción Marcaria

Concepto empleado para referirse a las restricciones o prohibiciones de 
uso de propiedad intelectual en etiquetas y/o publicidad de productos 
regulados que son impuestas por Gobiernos con la finalidad de proveer 
más información al consumidor sobre las características de los productos y 
alentar a sus ciudadanos a vivir estilos de vida más saludables 

5.
6.

https://dle.rae.es/promoción [consulta del 17|08|2022]
https://dle.rae.es/publicidad [consulta del 17|08|2022]
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7. https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/ncd-background-information/what-are-
noncommunicable-diseases [consulta del 17|08|22]

II. Preámbulo 

Para entender las regulaciones en materia de salud pública que están afectando hoy 
en día los derechos de propiedad intelectual de productos regulados se hace necesario 
explicar de forma resumida su origen.

En los últimos años hemos visto un incremento de políticas e iniciativas mundiales 
en materia de salud tendientes a regular la comercialización de productos regulados. 
Hablamos del fomento a la lactancia materna, la fijación de precio, imposición de impuestos, 
restricciones de venta, restricciones o prohibiciones de publicidad y patrocinios, y las más 
recientes, FOLP (etiquetado nutricional frontal) y restricciones o prohibiciones de uso de 
propiedad intelectual en etiquetado y/o publicidad o promoción de productos. 

La justificación detrás de estas regulaciones encuentra su sustento en que los 
productos regulados son responsables de las ENT (enfermedades no trasmisibles) que 
son una amenaza creciente para la salud debido a la morbilidad y mortalidad prematura 
que ocasionan en todo el mundo y que constituyen una carga para el desarrollo social 
y económico de los países, ya que afectan la vida y la salud de millones de personas7. 
Las cinco principales ENT son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 
respiratorias crónicas, diabetes y afecciones mentales y neurológicas.

De conformidad a la Organización Mundial de la Salud (en lo sucesivo “OMS”), estas 
enfermedades están fuertemente asociadas y vinculadas a cinco factores de riesgo 
prevenibles relacionados con el estilo de vida de los ciudadanos, que son: el consumo 
de tabaco, el uso nocivo del alcohol, la contaminación del aire, la dieta poco saludable 
y la inactividad física. Por esto y para controlar las ENT, se insta a los gobiernos a la 
reducción de estos factores mediante la promulgación de políticas e iniciativas que 
tengan como resultado el cambio en los hábitos de los consumidores. 

 Este artículo se enfocará única y exclusivamente en hacer un juicio de 
constitucionalidad a las políticas e iniciativas recientemente impuestas que regulan 
el etiquetado de productos regulados, particularmente el de productos alimenticios y 
bebidas no alcohólicas.

III. Antecedentes a las regulaciones FOLP
(Etiquetado Frontal de Advertencia) 

1.	 Formulas Infantiles

Los defensores de la salud han señalado que el riesgo de no amantar es que se 
aumente la incidencia y severidad de las ENT (enfermedades no trasmisibles) y en 
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consecuencia, se advierte que la falta de lactancia aumenta la morbilidad y la mortalidad 
infantil. Con la finalidad de proteger e incentivar la lactancia materna, países como 
República Dominicana y Sur África han regulado los derechos de alimentación óptima 
de niños con la promulgación de legislaciones que declaran una prioridad nacional la 
promoción, enseñanza y fomentación de la lactancia materna. 

Para lograr estos objetivos se prohíbe colocar en las etiquetas de productos 
designados, a saber, fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento, cualquier producto 
utilizado para alimentar lactantes, biberones, tetinas, chupetes y pezoneras, entre otros- 
cualquier signo que desaliente la lactancia natural, quedando absolutamente prohibido el 
uso de fotografías, imágenes o diseños que no sea los referidos al método de fabricación. 
Asimismo, la promoción y publicidad de estos productos está absolutamente prohibida. 

2.	 Tabaco

El primero de diciembre de 2012 Australia prohibió el uso de cualquier marca, 
indicación geográfica, colores distintivos y otras características de diseño y etiquetado 
en los productos de tabaco. De igual forma exigió que los empaques llevaran (i) un 
acabado mate uniforme, de color verde/marrón oscuro (Pantone 448C) como color 
de fondo principal del empaque; y (ii) que las marcas denominativas figuraran en el 
empaque con un tipo y tamaño de letra, color y ubicación uniforme.  A estas medidas se 
les denominó empaquetado genérico o plain packaging. 

… A estas medidas se les denominó empaquetado genérico o 
plain packaging…

… El fallo concluye que los titulares de marca no poseen un 
derecho positivo de usar sus marcas, sino un derecho de 

excluir que terceros hagan uso de estas…

Múltiples países iniciaron acciones contra Australia ante la Organización Mundial 
del Comercio (en lo sucesivo OMC). En junio del 2020 el Órgano de Apelación de la 
OMC resolvió a favor de Australia los recursos de apelación presentados por Honduras y 
República Dominicana, indicando que empaquetado genérico del tabaco contribuía a su 
objetivo de reducir el consumo y la exposición al tabaco, que no restringía al comercio 
más de lo necesario para lograr el objetivo de salud pública y que no había violación 
a derechos de propiedad intelectual. El fallo concluye que los titulares de marca no 
poseen un derecho positivo de usar sus marcas, sino un derecho de excluir que terceros 
hagan uso de estas. 
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A octubre del 2020, diecisiete (17) países han adoptado el empaquetado genérico 
para productos de tabaco: Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Canadá, Eslovenia, Francia, 
Hungría, Inglaterra, Irlanda, Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Singapur, 
Tailandia, Turquía y Uruguay. Siguiendo las políticas e iniciativas de etiquetado genérico 
de productos de tabaco en Australia, los defensores de la salud comenzaron a considerar 
la imposición de ese tipo de medidas a otras industrias como lo son las de bebidas 
alcohólicas y la de alimentos y bebidas no alcohólicas. 

IV. Finalidad del Derecho de Marcas

Las marcas son uno de los signos distintivos de mayor relevancia, toda vez que están 
llamadas a distinguir productos o servicios de un empresario en el mercado. Pueden 
consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, 
letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, 
orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposición de colores, formas tridimensionales, 
sonidos, olores.

El fin de las marcas, es decir su función principal y la razón de su existencia, es la 
de distinguir o diferenciar productos y servicios de un proveedor de los productos o 
servicios de otro proveedor y así el consumidor pueda identificarlos y ejercer su derecho 
de elección. Por ello, las leyes en materia de derecho marcario sancionan el uso de una 
marca idéntica o similar a otra, previamente usada o registrada, puesto que más allá del 
derecho de uso exclusivo que se otorga a favor de su titular, se puede generar confusión 
en los consumidores.

En muchas jurisdicciones, como el caso de la República Dominicana, las marcas 
constituyen un derecho fundamental, ya que son consideradas propiedad y como 
tal, los Estados deben garantizar que toda persona goce, disfrute y disponga de sus 
bienes. Ninguna persona podrá ser privada de su propiedad, con excepción de los casos 
justificados de utilidad pública o interés social, previo el pago de un valor razonable que 
debe ser acordado por las partes o por un tribunal.

La marca figurativa, es aquella que está compuesta por un elemento gráfico. El 
consumidor, al visualizar una marca figurativa puede (i) identificar el producto como si 
tuviera una marca denominativa; (ii) identificar su origen, es decir quién es su fabricante; 
(iii) determinar si el fabricante posee buenas prácticas de manufactura, ya que el 
producto goza de determinados estándares de calidad.

Los consumidores, al momento de adquirir productos alimenticios o bebidas no 
alcohólicas, hacen análisis superficiales al seleccionar sus productos, razón por la cual 
es de vital importancia de que el consumidor cuente con elementos figurativos en los 
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empaques de los productos para distinguir el producto de su preferencia frente a los de 
sus competidores y así evitar ser llevado a error o confusión.

V. Derecho del Consumidor

El Derecho del Consumidor en muchos países, como en el caso de la República 
Dominicana, es un derecho fundamental tutelado por la Constitución, mediante el cual 
se dispone que “toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, 
a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de 
los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas 
por la ley…”8.

En consecuencia, todo proveedor de bienes y/o servicios está obligado a entregar a 
los consumidores -y en particular en materia de etiquetado de productos alimenticios 
y bebidas no alcohólicas pre-envasados- información que sea clara, veraz, oportuna y 
suficiente sobre los productos y/o servicios que le son ofrecidos. Dicha información le 
permitirá al consumidor seleccionar, dentro de la pluralidad de proveedores, el que a su 
criterio más le convenga. 

Las leyes tendientes a proteger los derechos del consumidor sancionan la 
presentación, mediante envases, etiquetas, rótulos, cierres, precintos o cualquier otra 
información o publicidad que induzca a engaño o confusión al consumidor. 

VI. Restricción y/o Prohibición de uso de marcas
figurativas en etiquetas y/o publicidad de productos

alimenticios pre-envasados 

1.	 Restricción o Prohibición de uso de marcas figurativas

Se conocen como restricciones al uso de marcas figurativas: 

•	 Colocación de sellos o semáforos en la parte frontal del etiquetado, cuyas 
formas, tamaños, letras, advertencias o leyendas son incorporados al 
etiquetado del producto alimenticio pre-envasado y cuya base de cálculo 
(para determinar el contenido excesivo de azúcar, sal, grasas y grasas 
saturadas difiere por país, en lo sucesivo “Altos en”). Nota: Los sellos o 
semáforos por igual difieren por país. 

•	 La restricción de utilizar marcas figurativas en el etiquetado de productos 
alimenticios pre-envasados considerados “Altos en”.

8. Art. 53 de la Constitución de la República Dominicana.
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•	 La restricción de usar las marcas figurativas en la publicidad de productos 
alimenticios pre-envasados considerados “Altos en”.

•	 La prohibición absoluta de usar marcas figurativas en la etiqueta y 
publicidad de productos alimenticios pre-envasados considerados “Altos 
en”.

2.	 Objeto 

Las regulaciones que han sido consideradas en países como Chile, México9 y 
Argentina10 tienen por objeto el de establecer la información comercial y sanitaria que 
debe contener el etiquetado de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas pre-
envasadas y determinar las características de dicha información, así como establecer 
un sistema de etiquetado frontal que permita advertir al consumidor, de forma objetiva, 
veraz y oportuna, sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que 
representan riesgos para la salud en un consumo excesivo.

Es decir, las medidas impuestas en estos países “buscan prevenir y controlar” las ENT 
al proporcionar al consumidor información objetiva, utilizando “herramientas sencillas y 
accesibles” que permiten al consumidor identificar en las etiquetas y en la publicidad de 
los productos alimenticios pre-envasados con un alto contenido de nutrientes que han 
sido asociados a las ENT al proporcionar advertencias sobre excesos de contenido de 
limites máximos de azúcar, sodio, grasa y demás nutrimentos críticos en el etiquetado 
frontal.

Cabe señalar que desde sus inicios, el objetivo de las políticas e iniciativas que buscan 
regular el etiquetado frontal de productos alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido el 
de “elaborar y establecer normas para el etiquetado del frente del envase que promuevan 
las elecciones saludables al permitir identificar los alimentos de alto contenido calórico 
y bajo valor nutricional de manera rápida y sencilla” a través de proveer al consumidor 
de “mensajes visuales sencillos para indicar diversas características alimentarias”11.

9.

10.

11.

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. Art. 1. Esta Norma Oficial Mexicana tiene 
por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características 
de dicha información.
Ley No. 27.642Esta ley tiene como objetivos: Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada. 
Dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas alcohólicas para resguardar los 
derechos de las y los consumidores; Advertir a las y los consumidores sobre los excesos de: azúcares, sodio, 
grasas saturadas, grasas totales y calorías; Prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades 
crónicas no transmisibles.
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49139/obesity-plan-of-action-child_spa_2015.pdf?sequence= 
1&isAllowed=y [consulta del 17|08|22]
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Gran parte de la solución consiste en la aplicación de leyes y regulaciones que 
reduzcan la demanda y la oferta de productos que contienen cantidades excesivas 
de nutrientes críticos. Uno de los instrumentos clave de política para regular esos 
productos con el objeto de prevenir el desequilibrio en la alimentación es la utilización 
de semáforos o sellos en el frente del envase que indiquen a los consumidores que el 
producto contiene cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, 
grasas trans y sodio12.

Esta restricción o prohibición de uso de marcas, en particular las del uso de marcas 
figurativas, no guarda relación con la finalidad de las legislaciones propuestas como será 
abordado más adelante. 

3.	 Resultado: Restricción o Prohibición absoluta de uso de marcas 
figurativas en etiquetas y/o publicidad de productos y bebidas no 
alcohólicas pre-envasados.

a.	Chile
En el año 2016 Chile promulgó la Ley No. 20.066 sobre la Composición Nutricional de 

Alimentos y su Publicidad (denominada comúnmente como Ley de Alimentos o Ley de 
Publicidad). El objetivo fue principal exigir la implementación de FOPL para organismos 
genéticamente modificados (OGM) en alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas 
que se consideraron “Altos en”.

Dicha Ley prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados 
dirigida a menores de 14 años de edad que “presenten en su composición nutricional un 
alto contenido de calorías, grasas, azúcares u otros ingredientes que superen los límites 
establecidos”13. Asimismo, la Ley prohíbe que estos productos otorguen juguetes, 
incentivos, entre otros a menores de 14 años.

La Ley define “publicidad” como todas las formas de promoción, comunicación, 
recomendación, propaganda, información o acción dirigida a promover el consumo de 
un determinado producto14.

La citada Ley no prohíbe el uso de marcas figurativas en el etiquetado de productos. 
No obstante, en el curso de la implementación de la Ley, la Autoridad Sanitaria comenzó 
a incautar productos y a sancionar a las empresas que utilizaron en sus etiquetas 
marcas figurativas sobre la base de que la etiqueta de los productos tendría un propósito 
publicitario, ya que las marcas pueden cumplir la función de publicidad y por lo tanto 
promover un producto influyendo en la decisión final de compra.

12.
23.
14.

https://www.paho.org/es/temas/etiquetado-frontal [consulta del 17|08|22]
Ley N° 20.606 y Resolución N° 13. Artículo 7, inc. 1; 110 bis. 
Ídem. Artículos 106 y 34 
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Como resultado de la implementación de un FOLP, se impusieron prohibiciones 
absolutas para utilizar marcas figurativas, toda vez que su titular quedó prohibido de 
utilizar sus marcas, previamente usadas o registradas, para los productos que buscaba 
distinguir, tanto en la etiqueta del producto como en la publicidad de estos. 

Algunas empresas de la industria de alimentos y bebidas decidieron presentar 
acciones contra lo que argumentaron como una interpretación errónea de la ley. A la 
fecha de la redacción de este texto no existe una decisión definitiva. 

b. México
El 27 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial la modificación al Reglamento 

De Normas Oficiales Mexicanas “NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (en adelante “NOM-51”) 
relacionada con el “Especificaciones Generales de etiquetados para alimentos y bebidas 
no alcohólicas pre-envasados, Información Comercial y Sanitaria “.

La sección 4.1.5 de la NOM-51 impone restricciones al uso de marcas figurativas en 
relación con alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados que incluyen uno o más 
sellos de advertencia o la leyenda de edulcorante, al prohibir:

“Incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos 

animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos inter-

activos, como juegos visuales-espaciales o descargas digitales, todos 

ellos dirigidos a niños; fomentar o promover el consumo, compra o 

selección de productos con un exceso de nutrientes críticos o por contener 

edulcorantes, y;…”.

Las disposiciones anteriores se aplican a los productos que: 

i.	 Tengan uno o más sellos por ser Altos en o la leyenda de edulcorante;

ii.	 Esten dirigidos a niños (menores de 12 años); y 

iii.	 Fomenten el consumo/compra de los mismos.

Sobre la base de la NOM-051, los productos que tengan un sello de advertencia 
no pueden utilizar en sus etiquetas marcas figurativas, ni imágenes de celebridades 
desproveyendo a los consumidores de su derecho de distinguir productos en el 
mercado y así evitar que sean llevados a error o confusión al momento de ejercer su 
compra.

Contra esta normativa fueron interpuestos múltiples acciones. Si bien han sido 
fallados algunos recursos de amparos, los mismos no han versado sobre las violaciones 
argumentadas, los jueces se han abstenido de ir al fondo toda vez que existe una 
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violación al principio de la jerarquía de las leyes donde una norma no puede imponer 
restricciones a derechos conferidos por Ley. A la fecha de redacción de este artículo no 
se ha dictado una decisión definitiva. 

c.	Argentina
El 27 de octubre de 2021, el Congreso argentino aprobó el proyecto de Ley de 

Etiquetado Frontal No. 27.642. Siguiendo los pasos de la NOM-051la Ley Argentina 
establece que “Los alimentos y bebidas analcohólicas que tengan algún sello 
de advertencia no pueden incorporar en sus envases: Personajes infantiles, 
animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos 
interactivos, la entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, 
accesorios, adhesivos, juegos, descargas digitales o cualquier otro elemento. Son 
personajes infantiles los personajes dirigidos a niños, niñas y adolescentes, donde 
participen actores humanos o actrices humanas, y los dibujos animados, personajes 
con licencia o caricaturas de cualquier origen y en cualquier técnica de animación. 
Son celebridades los actores o actrices, músicos o músicas e influencers de redes 
sociales”.  

La ley amplió la prohibición anterior a la publicidad de estos productos, y proscribió 
“la participación o promesa de participación en concursos, juegos, eventos deportivos, 
musicales, teatrales o culturales, junto con la compra de productos que tengan al menos 
un nutriente crítico en exceso que inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra 
o elección del producto”.

La Ley Argentina crea una prohibición absoluta del uso de marcas figurativas, toda 
vez que estas no pueden ser utilizadas en el etiquetado del producto ni en publicidad 
de los mismos. 

VII. ¿Son razonables las políticas e iniciativas que restringen
el uso de la Propiedad Intelectual en productos regulados?

Para determinar la razonabilidad o irracionabilidad de las medidas impuestas 
tendentes a restringir o prohibir el uso de marcas figurativas en el etiquetado de 
productos alimenticios y bebidas analcohólicas pre-envasados y/o publicidad de estos, 
precisamos abordar tres principios constitucionales:

1. Principio de Razonabilidad

Principio rector del ordenamiento jurídico que dispone que “toda norma, 
para ser aplicable, deberá someterse a la prueba de razonabilidad, cuyos 
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pasos son tres: (i) análisis del fin buscado por la medida; (ii) análisis del medio 
empleado; (iii) análisis de la relación entre el medio y el fin15.

2. Principio de Progresividad 

Este principio establece que cualquier tipo de limitación o trato diferente que 
sea impuesto por el legislador debe ser necesaria, idónea y proporcionada en 
sentido estricto sin que dichas limitaciones vayan más allá de lo razonable, es 
decir justo y conforme a la razón. 

3. Principio de Proporcionalidad

En la imposición de limitaciones de derechos debe haber una concordancia 
razonable entre la medida dictada y el interés gubernamental que se 
intenta satisfacer. Las legislaciones no pueden llegar al punto de prohibir 
o implementar un control en exceso restrictivo sin justificación ni mucho 
menos generar desigualdad.

4.	 Análisis sobre si el fin buscado, el medio empleado y la relación medio-fin 
se ajusta a los fines constitucionales y a las características de la norma 
dictada

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “la razonabilidad 
implica un juicio de valor y aplicable a la ley, una conformidad con los principios del 
sentido común (…) pues toda actividad estatal debe no solamente ser válida sino 
razonable”16.

Además, las limitaciones de los derechos deben de sujetarse al juicio de idoneidad 
y necesidad, es decir en pos de obtener el objetivo trazado, sea adecuado y necesaria 
para la protección de los valores que se procuran proteger.

Así las cosas, se hace necesario apuntalar que todo derecho que disfrute de 
protección solo puede ser restringido si se cumplen tres (3) condiciones: (i) el interés 
gubernamental debe ser sustancial, (ii) la regulación restrictiva tiene que dirigirse 
directamente a satisfacer el interés alegado; y (iii) la restricción no puede ser más 
excesiva de lo necesario para alcanzar el interés estatal. De igual forma se requiere 
que quien imponga la restricción pruebe que otros medios menos restrictivos han sido 
ineficaces para lograr el objetivo o fin perseguido, observando que la legislación cumpla 

Juicio de constitucionalidad a las políticas que restringen o prohíben el uso de marcas figurativas
en etiquetas y/o publicidad de alimentos y bebidas 

15.
16.

TC/0044/12 de fecha 21|09|12 y TC/0150/17 del 05|04|17 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 
Opinión Consultiva No. OC-13/93 del 16 de julio de 1993.
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con el núcleo básico de interpretación y reglamentación de los derechos y garantías 
fundamentales.

Como bien hemos indicado ut supra las legislaciones/normativas que han sido 
consideradas en países como Argentina, Chile, México y República Dominicana, tienen 
como objetivo el de proveer en el etiquetado de productos regulados información clara, 
veraz y oportuna a los consumidores sobre el alto contenido de ciertos nutrimentos que 
han sido responsabilizados de las ENT. A tales fines han sido implementados semáforos 
o sellos con advertencias del alto, mediano o bajo contenido de estos nutrimentos y 
se ha restringido o prohibido el uso de cierta Propiedad Intelectual en etiquetas y/o 
publicidad de estos productos.

El fin buscado por la norma/legislación es garantizar que el consumidor de productos 
alimenticios y bebidas no alcohólicas pre-envasados cuenten con información en su 
etiquetado, para preservar su salud y seguridad. La finalidad de esta medida es poner 
a los consumidores en condiciones de contar con información sobre el contenido y las 
características de dichos productos para realizar la elección conforme sus necesidades. 
Esta información en el etiquetado -objeto de las normativas- resulta oportuna, ya que 
ayuda a los consumidores a tomar decisiones “informadas” con conocimiento de causa. 

Por lo que, y desde este punto de vista, el fin buscado por las normativas/legislaciones 
cumplen con el objetivo trazado y con el mandato constitucional de que toda persona 
tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a tener información objetiva, 
veraz y oportuna sobre el contenido y características de los productos que use o 
consuma.

Ahora bien, para lograr este objetivo, es decir, el medio empleado, los legisladores o 
entidades gubernamentales han optado por disponer, sea a través de leyes o normativas, 
para los casos en que los productos alimenticios o bebidas no alcohólicas posean un 
alto contenido de nutrimientos críticos el empleo de sellos o semáforos en el etiquetado 
de estos productos. Adicional a esta medida, las normativas/leyes han restringido, y en 
algunos casos prohibido, el uso de cierta Propiedad Intelectual, como lo son marcas 
figurativas, obras protegidas por derecho de autor, en la etiqueta del producto y en la 
publicidad.

En el caso concreto de la restricción o prohibición del uso de cierta Propiedad 
Intelectual en etiquetas y/o publicidad, estimamos que se trata de una medida restrictiva, 
y en algunos casos prohibitiva, no solo de los derechos del consumidor final, sino una 
restricción o prohibición arbitraria que se impone a los titulares de marcas, que resulta 
ser contraria a la economía social del mercado.

En el caso particular de México, donde la NOM-051 dispone la prohibición del 
uso de cierta Propiedad Intelectual en las etiquetas de productos alimenticios y 
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bebidas no alcohólicas pre-envasadas constituye una violación a la interpretación y 
reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, toda vez que no puede 
prohibirse el uso de marcas registradas compuestas por un elementos figurativos 
que fueron otorgadas mediante una normativa, hacerlo en una violación del 
principio de la jerarquía de las leyes, amén de que el objetivo de la normativa es 
técnico-operativa que su finalidad es la de regular la información que debe contener 
el etiquetado.

En los demás casos, si bien el legislador está llamado a regular derechos 
fundamentales, está llamado a justificar las restricciones, ya que “la ley solo puede 
ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le 
perjudica”17.

El derecho constitucional ha sostenido que, a partir de la evolución del principio de 
razonabilidad, las normas jurídicas que limitan el ámbito de libertad de los ciudadanos 
y democrático de derecho quedan sometidas a un orden racional como fundamento 
axiológico de su validez. Este principio opera como limitación de la facultad del 
Estado al momento de establecer determinadas prohibiciones a los derechos 
constitucionales18.

Por lo que, cabe preguntarse ¿Qué tanto esta medida constituye una restricción de 
otros derechos fundamentales, si la misma es necesaria para alcanzar su objetivo, si lo 
es entre las menos restrictivas de derechos como alternativas razonables e igualmente 
eficaz para lograr el fin perseguido por los legisladores?

Está justificada la protección de la salud y seguridad de los consumidores mediante 
la implementación de normas que requieran a sus fabricantes proporcionar en sus 
etiquetas información, ya que va en consonancia con los derechos constitucionales 
de los Consumidores, a saber, contar con información veraz, clara y oportuna sobre el 
contenido y características de los productos y servicios que usen o consuman. 

La medida adoptada es el instrumento que los legisladores han escogido para 
alcanzar el objetivo o finalidad de que el consumidor posea más información y así 
hacer una elección racional de aquellos productos que más convengan. La restricción 
impuesta, a saber, la colocación de sellos o semáforos puede bien ser considerada como 
una política pública desplegada por los Estados para lograr el objetivo previsto, siempre 
que se cumpla con el mandato constitucional de proporcionar información clara, veraz 
y oportuna sobre ciertos nutrimentos críticos para la salud. 

Ahora bien, la restricción o prohibición de uso de marcas figurativas constituye 
una afectación al derecho del consumidor, así como a los derechos de los titulares de 

17.
18.

Artículo 40.15 de la Constitución Dominicana.
Sentencia TC/0099/12 de fecha 21 de diciembre del 2012 del Tribunal Constitucional Dominicano.
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marcas, por cuanto desampara a los primeros y los deja sin cómo ejercer su derecho a 
la  información y a los segundos les restringe las actividades que desarrollan en el sector 
comercial, impidiéndoles trabajar bajo las leyes de la libre competencia.

… la restricción o prohibición de uso de marcas figurativas 
constituye una afectación al derecho del consumidor, así 

como a los derechos de los titulares de marcas…

El alcance de las normas jurídicas se limita a dotar de información requerida por la 
Ley para preservar la salud y seguridad de los consumidores, por lo que esta medida 
no se extiende a la marca, que como bien hemos indicado ut supra sirve para que el 
consumidor pueda diferenciar productos y servicios de otros, y así ejercer el derecho 
que le asiste de acceder a diversas ofertas y hacer una elección racional de los productos 
que más convengan.

La industria de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas pre-envasados 
utiliza una gama de colores para una gama de productos, por ejemplo, una caja de 
cereal blanca con letras verdes es un cereal de maíz, una caja de cereal azul con 
letras rojas palabras para un cereal con azúcar, entre otros supuestos, donde solo el 
elemento figurativo permite al consumidor realizar la elección del producto que más 
convenga y determinar la fuente de origen de su preferencia. La eliminación de las 
marcas figurativas de las etiquetas de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas 
pre-envasados originará confusión en el consumidor –efecto contrario a la protección 
de sus derechos– y erosionará el derecho de la libre competencia.

Así las cosas, se hace necesario no solo la necesidad de la medida, sino su 
idoneidad y la relación de proporcionalidad entre estas. Como bien ha indicado el 
Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana “la idoneidad de la medida no solo 
está determinada por la necesidad de la información objetiva, veraz y adecuada, sino 
también por la oportunidad en que debe ser ejercido el derecho derivado de la 
información suficiente sobre los bienes y servicios, esto es, la libre elección 
de productos que el consumidor considera que más conviene a sus intereses 
económicos. Es así, que la información adquiere mayor significado en el momento 
que permite al consumidor conocer el contenido y cualidades del producto que se 
comercializa, y en esa medida elegir entre las diversas opciones que le brinda 
el mercado, situación que normalmente se produce cuando estos son ofertados en los 
establecimientos comerciales”19. 

19. Sentencia TC/0317/21 del Tribunal Constitucional Dominicano.
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Por lo que, para preservar el derecho del consumidor a realizar una libre elección 
de productos, mediante el derecho de elegir entre las diversas opciones que brinda 
el mercado, se precisa tener un elemento figurativo que le permita gozar de sus 
prerrogativas a no estar confundido.

Adicionalmente a lo ut supra indicado, estas normativas jurídicas están dejando 
de lado el derecho que ostentan los consumidores a “formarse una opinión, y será él 
quien, de forma autónoma e independiente, decida si comprar el artículo o utilizar el 
servicio ofrecido ...”20.  Para poder formarse una opinión, los consumidores -es decir- 
los destinatarios finales de bienes y servicios, deben ser informados y la obligación 
de información recae sobre los bienes y servicios para el uso y consumo de los 
consumidores para cuando se ofrecen y comercializan.

Lo anterior en detrimento al derecho fundamental en el desarrollo de la personalidad 
de los consumidores de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas pre-envasadas 
al prohibir en general la promoción y publicidad de los productos.

El desarrollo de la personalidad de los consumidores “consiste en la libertad de hacer 
o no hacer lo que se considere conveniente, de lo que resulta que es un complemento 
al desarrollo de la personalidad que integra tanto los derechos especiales relacionados 
con el ejercicio de las libertades fundamentales como los derechos subjetivos del poder. 
llevar la propia vida de la manera que se considere más conveniente, sin tener más 
limitaciones que los derechos de los demás” [ver Sentencia T-542/92, dictada por la 
Corte Constitucional de Colombia el veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos 
noventa y dos (1992)]21.

Asimismo, dichas medidas van en detrimento de consumidores con discapacidad 
visual, a saber, “persona que padece una discapacidad visual o una dificultad para 
percibir o leer que no puede corregirse para permitir un grado de visión sustancialmente 
equivalente al de una persona sin ese tipo de discapacidad o dificultad, y para la que 
es imposible leer el material impreso de una forma sustancialmente equivalente a la de 
una persona sin esa discapacidad o dificultad”22.

De acuerdo con data relacionada a analfabetismo el 2% de la población argentina23, 
el 3.6% de la población chilena24, el 4.7% de la población mexicana25 y el 5.5% de la 

20.
21.
22.

23.

24.
25.

Ídem.
Sentencia No. TC/0520/16 del Tribunal Constitucional de fecha 7 de noviembre del 2016.
Definición de discapacidad visual adoptada en el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. 
Fallo del Tribunal Constitucional No. TC/0303/16 relacionado con el control preventivo de constitucionalidad del 
Tratado de Marrakech.
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/el-censo-argentino-arrojo-98-de-alfabetizacion-en-el-pais-pero-no-se-
refleja-en-las-aulas.phtml [consulta del 10|10|22].
https://datasocial.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fichaIndicador/616/1 [consulta del 10|10|22].
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P [consulta del 17|08|22].
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población dominicana26 son analfabetas; por lo que no puede identificar y diferenciar un 
producto de otro producto si los personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, 
celebridades, deportistas, entre otros se eliminan de la etiqueta.

Así las cosas la restricción o prohibición contemplada en estas normativas jurídicas es 
contraria a los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad 
y participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la Declaración 
Universal de derechos humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que dicha prohibición afecta a una parte 
considerable de los ciudadanos dominicanos. Además de ser violatoria al “principio 
de protección reforzada”27 que los Estados están llamados a ejercer a las personas 
discapacitadas. 

Como señala el profesor español, Juan José Solozábal Echavarría: “La igualdad, 
además, es una aspiración indescriptible del constitucionalismo y ocupa un lugar central 
en el Estado social como forma política de nuestros días, que pretende intervenir en el 
progreso de la sociedad y corregir las desigualdades e injusticias que se producen en 
ella”28.

La igualdad está vinculada a la idea de libertad en la medida en que no puede 
considerarse que prive a nadie, en exclusión o discriminación, en el disfrute de libertades 
entendidas como oportunidades de autodeterminación personal o, en este caso, de un 
grupo económico o social.

Cabe cuestionarse, a partir de las premisas establecidas, ¿si las medidas adoptadas 
por los Estados relativas a la restricción o prohibición absoluta del uso de marcas 
figurativas en el etiquetado y/o publicidad de productos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas pre-envasadas es la menos restrictiva, entre alternativas posibles, tomando 
en cuenta que el objetivo de la normativa es la de proveer a los consumidores de 
información clara, veraz y oportuna sobre ciertos nutrimentos críticos en la composición 
de estos productos?

La medida adoptada en cuanto a la restricción o prohibición de marcas 
figurativas en el etiquetado o publicidad de productos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas pre-envasadas no guarda relación alguna con el objetivo o finalidad 
y más bien, desprovee al consumidor de elementos necesarios para distinguir 
productos y realizar una libre elección dentro de las diversas opciones que ofrece 
el mercado, además de ser discriminatorias contra las personas con discapacidad 
visual.

26.
27.
28.

https://web.one.gob.do/media/ktthtfjx/informe-encuesta-nacional-de-alfabetismo-ena-2019.pdf.
 Sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0203/13 del 13 de noviembre del 2013.
Solozábal Echavarría, Juan José. Nación y Constitución: soberanía y autonomía en la forma política española. 
Biblioteca Nueva, Madrid. 2004, pp. 198 y ss. 
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Igualmente, indicamos que el Estado posee diversas instituciones y mecanismos 
regulatorios para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del consumidor de 
contar con información clara veraz y oportuna sobre los productos que usa o consume, 
como ocurre con la educación. 

En conclusión, luego de analizar el medio-fin, pensamos que si bien el fin buscado 
de proveer más información al consumidor para preservar su derecho de salud y 
seguridad es legítimo, el medio empleado para cumplir dicho objetivo no lo es, toda 
vez que desborda la necesidad de la medida en relación a la restricción de otros bienes 
jurídicos como lo son el derecho de información del consumidor, el del desarrollo de la 
personalidad del consumidor, el no ser discriminado ante la ley y el derecho a la libertad 
de empresa y principios del régimen económico constitucionalmente protegidos y para 
los cuales fue creado el sistema de la Propiedad Intelectual en aras de una libre y leal 
competencia en beneficio de los Consumidores. 

5.	 Otras medidas menos restrictivas

La República Dominicana lleva implementando prohibiciones absolutas al uso de 
marcas figurativas en etiquetado de Productos Designados y prohibiendo de forma 
absoluta la publicidad de los Productos Designados desde por lo menos el año de 1995.

El Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio denominado “La lactancia 
materna en peligro de extinción. Una llamada a iniciativa público-privada en la República 
Dominicana” que afirma que “En general, los resultados del estudio confirman que la baja 
tasa de lactancia materna en la República Dominicana es un problema multidimensional 
y complejo cuya solución requiere un compromiso conjunto y esfuerzos coordinados 
entre los sectores público y privado. Los hospitales y clínicas son actores clave en 
la solución, ya que el personal médico puede contribuir de manera muy importante 
generando una mayor promoción y educación sobre la lactancia materna exclusiva en 
el período previo y en las primeras horas de vida del bebé”29.

Con la imposición de estas medidas, la Ley No. 8-95 no ha tenido generado los 
efectos deseados, a saber, aumentar la lactancia materna en la República Dominicana, 

29. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Lactancia Materna en peligro de extinción. Una llamada a iniciativa 
público-privadas en República Dominicana. Diciembre 2018. https://www.idbinvest.org/es/publicaciones/reporte-
lactancia-materna-en-peligro-de-extincion-una-llamada-iniciativas-publico [Consulta del 17|08|22].

… desprovee al consumidor de elementos necesarios para 
distinguir productos y realizar una libre elección dentro de las 

diversas opciones que ofrece el mercado…
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como ha quedado acreditado en el Plan Intersectorial para la prevención y control de la 
obesidad en la niñez y adolescencia para los años 2017-2021 que “la lactancia materna 
exclusiva, recomendada durante los primeros seis meses de vida, solo es recibido por el 
7 por ciento en los menores de 6 meses. Según la ENDESA de 2002 y 2007 este indicador 
fue de 10 por ciento y 8 por ciento, respectivamente, lo que muestra que la lactancia 
materna exclusiva en el país, que ya era baja, sigue bajando” y los datos producidos por 
Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana.

Asimismo, la Asociación Internacional de Marcas International Trademark Associa-
tion (por su sigla en INTA) comisionó a la entidad Edelman Data & Intelligence30 para la 
realización de un estudio titulado: Restricción Marcaria: Una visión desde las generaciones 
Z y Millenials and Millennials”31. El mismo terminó en junio del 2021 y abarcó diez (10) 
países del mundo, a saber: Brasil, Chile, Colombia, India, México, Singapur, Sudáfrica, 
Corea del Sur, Tailandia y Reino Unido.

El objetivo del estudio fue (i) comprender el valor de las marcas para estas 
generaciones como consumidores; (ii) cómo se relacionan dichas generaciones como 
consumidores con las Marcas; y (iii) cuáles son las actitudes de dichas generaciones 
como consumidores hacia las restricciones de marca y cómo afectan estas medidas en 
sus decisiones de compra.

El Estudio concluye con seis (6) hallazgos claves, que se pueden resumir de la 
siguiente manera:

 1.	 Las marcas juegan un papel vital en la vida de los consumidores. Las 
marcas reflejan el valor personal de los consumidores. Las marcas 
generan una importante conexión emocional.

2.	 Los elementos visuales de marca proporcionan a los consumidores 
indicadores clave de calidad que les permiten saber la calidad y 
confiabilidad del producto o servicio. 

3.	 Los consumidores juzgan mal las razones detrás de las restricciones de 
marca. Cerca de la mitad de los consumidores piensan que estas medidas 
están siendo introducidas por las propias marcas para ahorrar dinero.

4.	 A largo plazo, la imposición de restricciones de marca no tendrá el 
resultado de política pública objetivo: cambiar el comportamiento del 
consumidor. 

30.
31.

https://www.edelmandxi.com 
https://www.inta.org/perspective/inta-research/brand-restrictions-study/ [Consulta del 17|08|22]
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5.	 El apoyo de los consumidores a las restricciones de marca es bajo 
y les hace preocuparse por temas como la falsificación o garantía 
de los productos o servicios. Además, existe la percepción de que las 
restricciones de marca tienen un impacto económico: pérdida de 
empleos, aumento del contrabando de productos falsos, pérdida de 
beneficios de la empresa, menos competencia, menos inversiones, etc. 
Los consumidores entienden que los padres, no los gobiernos, son los 
responsables de elegir lo mejor para sus hijos.

6.	 Las restricciones de marca se consideran la estrategia menos efectiva 
para alentar a las personas a tomar decisiones más saludables. Los 
consumidores dicen que la educación sería más efectiva.

La conclusión de estos hallazgos es que los consumidores quieren:

Elección

A los consumidores se les debe enseñar cómo tomar decisiones más 
saludables en lugar de que se les quite su derecho a elegir.

Información

Las marcas deben proporcionar más información para ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones informadas.

Educación 

La educación en las escuelas, los medios de comunicación y el lugar de 
trabajo sería más efectiva para alentar a las personas a tomar decisiones 
más saludables.

Estos últimos hallazgos se consideran la forma más efectiva de lograr los objetivos de 
los defensores de la salud, es decir, proporcionar más información a los consumidores 
con la finalidad de cambiar los hábitos alimenticios y ayudar a tomar decisiones más 
saludables.

VIII. Otras violaciones constitucionales

Si bien el objetivo de este artículo es el de determinar si las medidas tendientes 
en restringir o prohibir el uso de las marcas figurativas en el etiquetado de productos 
alimenticios y bebidas no alcohólicas pre-envasadas es constitucional y eficiente, 
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creemos oportuno añadir otras violaciones que estas normativas jurídicas pudieran 
generar, a saber:

 
1.	 Censura previa

La libertad de expresión es un derecho fundamental y universal que toda persona 
debe disfrutar. La misma incluye el derecho a mantener una opinión sin injerencia alguna 
y garantiza la libertad de recibir y difundir información a través de cualquier medio de 
difusión. 

Las normativas jurídicas cuestionadas restringen la libertad de expresión, según el 
legislador, con miras a lograr un objetivo legítimo. Sin embargo, se sugiere revisar si en 
una sociedad democrática, esta restricción es proporcionada y razonable.

La libertad de expresión, según el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 
“incluye el derecho de toda persona a expresar sus pensamientos, ideas y opiniones, por 
el medio que desee, así como a tener acceso a la información por cualquier medio lícito. 
Este derecho está limitado por la privacidad de otras personas, la seguridad nacional, 
las leyes, las buenas costumbres y la moral. La libertad de información ha tenido gran 
trascendencia en nuestro país, con la disposición del libre acceso a la información 
pública que viene a regular la efectividad de este derecho fundamental”32.

La Corte Constitucional de la República Dominicana ha declarado -tras analizar 
las disposiciones del bloque de constitucionalidad- que: “a) Las limitaciones [no 
prohibición] al ejercicio del derecho a la libertad de expresión no pueden ser equivalentes 
a mecanismos de censura previa, sino a responsabilidades posteriores para quienes 
abusan de este derecho; b) la censura previa sólo es admisible, de acuerdo con 
el bloque de constitucionalidad, en los casos de expresiones que estén a favor de la 
guerra, de la apología del odio nacional, racial, religioso que incite a la discriminación, 
hostilidad o violencia contra cualquier persona o grupo de personas, así como aquellos 
que violen la moral de niños, niñas y adolescentes, como ocurre con la pornografía 
infantil”33.

El Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0075/16 de fecha  4 de abril  de 2016, 
definió la censura previa como “cualquier restricción desplegada por el poder público 
con anterioridad a la preparación y difusión de información o expresión de ideas, 
opiniones u obras de espíritu, dirigida a someterla a la obtención de autorización oficial, 
tras revisar su contenido, o levantar la prohibición de elaborarla o difundirla” y aclaró 
que “en las sociedades democráticas,  como en el caso de la República Dominicana, la 
censura previa está prohibida”.

32.
33.

Sentencia No. TC/0042/12 de decha 21|09|12 del Tribunal Constitucional Dominicano.
Sentencia No. TC/0092/19 del Tribunal Constitucional de fecha 21 de mayo del 2019.
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Las normativas jurídicas cuestionadas sancionan con multas y cierre de 
establecimientos las violaciones a sus disposiciones. “La censura previa es el prototipo 
de violación extrema y radical de la libertad de expresión, ya que conlleva su supresión 
antes de su difusión, impidiendo que tanto el individuo, cuya expresión ha sido 
censurada, como la sociedad en su conjunto, ejerzan su derecho a la información” 34. 
Aun cuando la censura previa persigue un bien colectivo, no se justifica fuera de los 
supuestos establecidos, porque viola el contenido esencial del derecho a la libertad de 
expresión y por lo tanto está expresamente prohibida en los instrumentos normativos 
analizados.

En cualquier sociedad democrática resulta esencial proteger y promover el libre flujo 
de información, ideas y expresiones de todo tipo. El Estado tiene el deber esencial de 
garantizar la neutralidad ante los contenidos y que no existan personas, grupos, ideas o 
medios de expresión excluidos a priori.

2.	 Prohibición de grupos económicos

Según ha dictaminado el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana 
“La libertad de empresa otorga a toda persona el derecho a ejercer y desarrollar una 
determinada actividad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización 
institucional de cada país, dicha libertad según la Carta Magna no es absoluta, ya que 
el legislador está facultado para limitar o restringir su alcance cuando sea requerido. 
Además, no se puede olvidar que la empresa, como base de desarrollo, tiene una 
función social que cumplir, lo que implica ciertas obligaciones, y que la libre competencia 
económica “implica responsabilidades”. Al regular la actividad económica, el Estado 
tiene la facultad de establecer límites o restricciones con el fin de proteger la salud, 
la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación, o por razones 
de interés general o común. En consecuencia, puede exigir licencias de operación 
empresarial, permisos urbanos y ambientales, licencias de salud, seguridad, idoneidad 
técnica, todo sin que la restricción exceda el límite de lo racional“35.

En ese orden, en el marco de la libertad de empresa, verificamos que con la 
expedición de este tipo de normas se está limitando la actividad comercial de los grupos 
económicos, es decir, de los fabricantes de alimentos y de los medios de comunicación 
utilizados para transmitir información comercial. 

La publicidad permite a la persona “formarse una opinión, y será él quien, de forma 
autónoma e independiente, decida si comprar el artículo o utilizar el servicio ofrecido… 

34

35.

Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 68. 
[Consulta del 10|10|22].
Sentencia No. 0030-03-2019-SSEN-00280 del Tribunal Superior Administrativo de fecha 20 de agosto del 2019.
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no puede haber impedimento para la difusión de propaganda a través de los medios 
de comunicación, pero se pueden aplicar condiciones a su emisión, con respecto al 
Horario”36.

3.	 Privación de derechos de propiedad, en particular de los derechos de 
propiedad intelectual

Las normas jurídicas, en el caso particular de Chile y Argentina, no contempla una 
limitación, sino una prohibición absoluta de utilizar marcas figurativas previamente 
usadas o registradas -obras protegidas por igual como derechos de autor- ya que los 
propietarios no pueden usar sus derechos en (i) la etiqueta de los productos; y ii) la 
promoción y publicidad de los productos. Por lo tanto, y sin ninguna duda, los derechos 
de propiedad están siendo expropiados sin el debido proceso. 

Limitar un derecho es “fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos 
y facultades de alguien”37. Por el contrario, prohibir es “prohibir o impedir el uso o 
ejecución de algo”38.

El Tribunal Constitucional Dominicano ha indicado que “debemos entender como 
actos expropiatorios, aquellos actos administrativos que tienen por objeto privar a una 
persona del uso, beneficio o goce de su derecho de propiedad sin que exista una 
ocupación física o una transferencia de título formal, pero que hacen que el derecho 
de propiedad sea, en términos prácticos, inexistente para el propietario. Dicho 
acto, para ser considerado expropiatorio, debe ser arbitrario o discriminatorio”39.

Conclusión

Las políticas públicas impuestas a la comercialización de productos regulados con 
miras a la preservación de la salud y seguridad de los consumidores viola las normas 
constitucionales porque no es proporcional el medio empleado (restricción de la libertad 
de empresa) con el fin deseado (proveer información clara, veraz y oportuna a los 
consumidores para que mejoren sus hábitos alimenticios). En efecto, la medida resulta 
ser contradictoria con el objetivo trazado, toda vez que eliminando del etiquetado de 
productos las marcas figurativas lo que se hace es impedir que el consumidor pueda 
distinguir unos productos de otros y en cambio, se le facilita que incurra en error o 
confusión al realizar su elección.

36.
37.
38.
39.

  Ídem.
  https://dle.rae.es/limitar [consulta del 24/05/22].
  https://dle.rae.es/prohibir?m=form [consulta del 24/05/22].
  Sentencia No. TC/0226/16 del Tribunal Constitucional de fecha 23 de septiembre del 2014.
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De hecho, y de conformidad con estudios que han sido realizados, existen otras 
formas menos restrictivas que no limitan ni la libertad de expresión ni la libre empresa 
que posibilitan que el consumidor mejore sus hábitos alimenticios. Hablamos de la 
educación en escuelas, lugares de trabajo, medios de comunicación, entre otros.
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Introducción
I.	 Aproximaciones a las interrogantes planteadas

1.	 Primera aproximación: Cultura
a.	 Generalidades
b.	 La Constitución como una manifestación cultural
c.	 Propiedad Industrial en la historia de la Constitucional 

Chilena 
2. 	 Segunda aproximación: Desarticulación de la unidad que 

conforman propiedad industrial e innovación
a.	 Una unidad exitosa
b.	 Razones que podrían motivar la desarticulación de 

esta unidad 
3.      Tercera aproximación: Eventual ocaso u obsolecencia de 

la propiedad industrial y sus exclusiones, para estimular la 
innovación 
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a.	 Propiedad Industrial como obstáculo a la innovación y 
transferencia de tecnologías

b.	 Propiedad Industrial y la vigencia de su importancia 
en Estados Unidos

c.	 Propiedad Industrial y su importancia actual en China
4. 	 Cuarta aproximación: Consecuencias prácticas de una 

exclusión
a.	 Reducción de alternativas de ejercicio compulsivo 

de derechos en sede judicial.  Pérdida del recurso de 
protección

b.	 Algunas decisiones de recursos de protección en 
materias de propiedad industrial

c.       Desbalance de derechos
5. 	 Quinta aproximación: Naturaleza humana

Conclusión
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Resumen
El autor analiza los recientes acontecimientos políticos que han 
tenido lugar en su país y que concluyeron con la proposición 
de una nueva Constitución Política que, por primera vez en casi 
doscientos años de historia constitucional chilena, excluía de sus 
normas a los derechos de propiedad industrial. En este trabajo se 
intenta buscar una explicación a esta exclusión, indagando en las 
distintas motivaciones que la entidad redactora de este texto pudo 
haber tenido en vista para concretarla. Se estudia esta situación 
desde las perspectivas cultural y jurídica, revisando las distintas 
visiones que actualmente imperan a nivel local e internacional con 
respecto a los derechos de propiedad industrial, la lógica que ellos 
transmiten y su aptitud para contribuir efectivamente a promover 
la innovación tecnológica y la transferencia de tecnologías con 
miras al bienestar de la comunidad. Finalmente se trata el tema 
de las posibles consecuencias jurídicas y sociales que la exclusión 
puede traer aparejadas para los titulares de propiedad industrial y 
los investigadores e inventores nacionales.

Abstract
The author analyzes the recent political events that have taken place 
in his country and that concluded with the proposal of a new Political 
Constitution that, for the first time in almost two hundred years of 
Chilean constitutional history, excluded industrial property rights from 
its norms. This paper attempts to find an explanation for this exclu-
sion, investigating the different motivations that the drafting body of 
this text may have had in mind to achieve it. This situation is studied 
from the cultural and legal perspectives, reviewing the different vi-
sions that currently prevail locally and internationally with respect to 
industrial property rights, their logic and their ability to contribute ef-
fectively to promote technological innovation and technology transfer 
for the welfare of the community. Finally, this paper elaborates on the 
possible legal and social consequences that this exclusion may entail 
for industrial property owners and national researchers and inventors.
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1. Ley 21.200 publicada con fecha 24 de diciembre de 2019, modificatoria del capítulo XV de la Constitución Política 
de la República.

Introducción

 En octubre del año 2019 Chile experimentó un estallido de violencia social que se tradujo 
en destrucción de bienes y espacios públicos combinada con saqueos a negocios y 
propiedad privada, y repetidas manifestaciones de rechazo al gobierno del ex - presidente 
Sebastián Piñera.    Las razones de la frustración y violencia encontraban su génesis 
en una multiplicidad de factores, desde las colusiones de grandes grupos económicos 
en la comercialización de productos de consumo masivo como medicamentos, papel 
higiénico o pollo, a los aumentos en los precios de la locomoción colectiva.  

La clase política mayoritariamente estuvo dispuesta a trabajar con el gobierno para 
detener la crisis y en conjunto pactaron proponer la redacción de una nueva constitución 
política que reemplazare a la vigente del año 1980 e históricamente cuestionada por 
una facción de la población por haber sido instituida durante el gobierno militar de 
Augusto Pinochet.  Una nueva constitución, se pensó, serviría para generar un nuevo 
estatuto y pacto social capaz de domiciliar en su articulado muchas de las causas de 
esa frustración popular.  

  Este pacto del gobierno y los partidos políticos cristalizó en la Ley 21.200, que fijó 
un  itinerario de reforma constitucional y conforme al cual el gobierno convocó a un 
plebiscito constitucional en el que la ciudadanía debía aprobar o rechazar la redacción 
de una nueva constitución, y además optar para su redacción entre una Convención 
Mixta Constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente 
y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio,  o una Convención Constitucional, 
integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.

 En caso de aprobarse una nueva constitución, el texto del órgano redactor debía 
también ser aceptado o rechazado por la ciudadanía en un plebiscito de salida. 

 En el plebiscito constitucional de fecha 25 de octubre de 2020, un 78 % de los 
votantes aprobaron la opción de una nueva constitución y un 79% optaron para que ella 
fuese redactada por una Convención Constitucional.  Este órgano redactor comenzó 
sus funciones el 4 de julio de 2021 y justo un año después, el 4 de julio de 2022, entregó 
su proyecto de constitución (en adelante el Proyecto) al Ejecutivo. A continuación, el 
4 de septiembre pasado, en el plebiscito de salida, un 62,1% de los votantes rechazó 
este Proyecto. Jurídicamente este resultado implica que se mantuvo la vigencia de la 
actual constitución política del año 1980. Políticamente, sin embargo, que el proceso 
de redacción de una nueva constitución, apoyado en su momento por un 78% de la 
población, ha de continuar en marcha1. 
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El Proyecto contenía un número significativo de radicales modificaciones a la 
institucionalidad vigente en los ámbitos, político, judicial, territorial y ambiental, e 
incorporaba materias no consideradas en la actual constitución, por ejemplo, normas 
relativas a pueblos originarios, de paridad de género y derechos de la naturaleza, sólo 
por mencionar algunas2.   

  Por otra parte, el Proyecto redefinía el derecho de propiedad, modelando nuevas 
normas para la determinación del monto y forma de pago de una indemnización en 
el evento de expropiación3 y, además, en lo que concierne especialmente al presente 
trabajo, también omitía toda mención a la propiedad industrial, lo que implicaba que, por 
primera vez en casi doscientos años, ella carecería de reconocimiento constitucional 
en Chile4.  

 Curiosamente el Proyecto si consagraba los derechos de autor, e incluso los 
derechos conexos de intérpretes o ejecutantes, que carecen de reconocimiento expreso 
en la constitución vigente, lo que tornaba todavía más notoria e inexplicable la exclusión 
de la propiedad industrial5. 

  Igualmente, la paradoja de esta exclusión se veía magnificada ya que el Proyecto 
elevaba la jerarquía de la actividad inventiva y su rol en el bienestar social, dedicando 
un artículo específico a garantizar la libertad de investigación y estableciendo como 
un deber del Estado, la promoción y fortalecimiento de la investigación científica y 
tecnológica en todas las áreas del conocimiento para mejorar las condiciones de vida 
de la población.  

 En efecto, el artículo 97 del Proyecto garantizaba la libertad de investigación, e 
indicaba que es deber del Estado estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento contribuyendo 
así al enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus habitantes. Más adelante, en su artículo 220, encargaba a una nueva autoridad 
regional, la Región Autónoma, el desarrollo de la investigación, la tecnología y las 
ciencias, y a otra, el Gobierno Regional, la promoción de la innovación, la competitividad 
y la inversión en la respectiva región autónoma.

2.

3.

4.

5.

El texto completo del proyecto se encuentra disponible en https://www.chileconvencion.cl/wp-content/
uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf 
La constitución vigente, Art. 19 N° 24, indica que el expropiado tendrá siempre derecho a una indemnización por el 
“daño patrimonial efectivamente causado”, mientras que el Proyecto, Art. 78 n°4, indicaba que el propietario tiene 
derecho a que se le indemnice por el “justo precio” del bien expropiado, un concepto que carece de definición 
legal y que por lo mismo generaba incerteza.
La propiedad industrial tuvo su primera consagración constitucional en la carta fundamental del año 1833, 
reconocimiento mantenido en la constitución del año 1925 y la vigente del año 1980, que en su art 19 N° 25 
asegura a todas las personas:  “… la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, 
modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.
Art. 95 del Proyecto.
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 Por su parte en la constitución vigente, artículo 19 N°10, el deber estatal de estimular 
la investigación científica y tecnológica es considerado de manera más secundaria, sólo 
como un instrumento para la implementación de un derecho principal al que accedía, 
en este caso el derecho a la educación. 

 Es decir, en el Proyecto se seguía reconociendo una relación causal entre desarrollo 
tecnológico y bienestar social, sin embargo, se excluía del texto constitucional la 
propiedad industrial, aquel derecho que doctrinaria y legalmente, encuentra su razón de 
ser y justificación precisamente en la consecución de esos objetivos6.   

 La pregunta surgía entonces ¿por qué en un proyecto de constitución en que se 
elevaba la jerarquía de la innovación, al mencionársela primera vez en este nivel, y en 
que se reconocía expresamente el rol de la investigación científica y tecnológica como 
un propulsor del progreso cultural y material de la sociedad, se renegaba de las patentes 
de invención, modelos de utilidad y diseños industriales?

 Desde ya, no hubo explicaciones claras, mucho menos uniformes de los integrantes 
de la Convención Constitucional, y el Gobierno enfrentado a la pregunta del porqué de 
la exclusión, tampoco fue capaz de articular una posición coherente al respecto.   En 
definitiva, la versión que primó públicamente es que la exclusión se habría debido a 
una descoordinación entre las distintas comisiones de la Convención Constitucional, 
ya que al haber abordado más de una el tema de la propiedad intelectual e industrial 
formularon diversas propuestas inconsistentes entre sí, lo que habría dificultado obtener 
un consenso en el Pleno que favoreciere a una en particular7.  

Sin embargo, de otras normas del Proyecto se apreciaba que en el fondo de esta 
exclusión podía subyacer una cierta incomodidad con la lógica basal del sistema de 
propiedad industrial, que estimula y recompensa la actividad innovadora entregando 
a investigadores e inventores derechos de exclusión para el control comercial de sus 
creaciones e invenciones por períodos de tiempo determinados.  

 En efecto, una fórmula en que el asignador del valor de una invención es el 
mercado, y en la cual el inventor tiene el poder de controlar su invención definiendo las 
condiciones bajo las cuales puede ser accedida, parecía rivalizar con los postulados de 
otras normas de Proyecto.   Por ejemplo, con lo planteado el artículo 96, que en su n°1 
establecía en términos generales el derecho de toda persona a gozar de los beneficios 

6.

7.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), ratificado por Chile en 1995, consagra textualmente estos objetivos en su artículo 7. 
La Convención Constitucional funcionó con 7 comisiones temáticas que formulaban propuestas de su área 
para la aprobación de su Pleno.  Las comisiones de Derechos Fundamentales; Medio Ambiente, Derechos de 
la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico; y la de Sistemas de Conocimiento, Ciencia- y Tecnología, 
Cultura, Artes y Patrimonio, propusieron artículos para regular la materia, no obstante, sin alcanzar en el 
Pleno de la Convención Constitucional los quórums de aprobación para sus propuestas de regulación de la 
propiedad industrial.  
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de la innovación, y en su n°2, el deber estatal de garantizar un acceso equitativo y 
abierto a los sistemas de conocimiento.

Por último, la lógica que trasuntan los derechos de propiedad industrial parecía 
también colisionar con la aspiración de que las ciencias y tecnologías, sus aplicaciones 
y procesos investigativos se desarrollaran bajo, entre otros, los principios de solidaridad 
y cooperación, como lo señalaba el artículo 98 del Proyecto.  

 Esta misma incomodidad podía también percibirse en nuestra sociedad a nivel 
político e intelectual, ámbitos en los que los derechos de propiedad industrial, en 
particular las patentes de invención eran objeto de atención más por los potenciales 
abusos en que podrían incurrir sus titulares, que por su potencial para contribuir a 
estimular el avance tecnológico e innovación. 

Así, por ejemplo, el actual ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en 
la obra “Copia o Muerte” que coescribió con Paula Espinoza Orcaistegui dedica largas 
páginas a cuestionar la eficacia de los derechos de patente, y en general del sistema 
de propiedad industrial, como una herramienta efectiva para avanzar el progreso 
tecnológico y la transferencia de tecnologías8. 

 En esa misma vena, en la reciente modificación a la Ley de Propiedad Industrial 
N°19.039 materializada en virtud de la ley 21.355, se introdujeron la friolera de 6 nuevas 
excepciones al derecho de patentes de invención, incluyendo la extensión de una 
excepción del tipo Bolar al ámbito agroquímico, y ni una sola reforma que fortaleciera 
este derecho ni que facilitara su observancia9. 

 En definitiva, es plausible conjeturar que ante la dificultad de hallar una fórmula 
más sincrónica con una sensibilidad que aspiraba a lograr estimular el avance científico 
y tecnológico sin necesariamente entregar a investigadores e inventores un derecho 
exclusivo sobre el fruto de su actividad, la Convención Constitucional, sin mayor 
reflexión,  simplemente hizo el problema a un lado, y de paso, también sin ninguna 
consideración especial, rebajo el rango constitucional de la propiedad industrial, ese 
derecho cuya lógica de exclusión aparentemente incomodaba. 

 Es en esta situación política y constitucional que vive Chile, es que nacen las 
interrogantes que intentaré abordar en este trabajo: ¿Es perjudicial que la propiedad 
industrial sea despojada de rango constitucional en Chile? ¿Hay razones que justifican 
el mantenimiento del rango constitucional de la propiedad industrial?10   

8.
9.
10.

Giorgio Jackson y Paula Espinoza Orcaistegui, Editorial Saber Futuro, año 2019.
La Ley 21.355 entró en vigor el 9 de mayo del 2022, junto con la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial.
Hay por de pronto quienes sostienen que la omisión no reviste mayor gravedad ya que el artículo 78 N°1 
del Proyecto reconocía el derecho de propiedad en todas sus especies, lo cual, leído en concordancia con 
el Art. 584 del Código Civil, que dispone que las producciones del talento o del ingenio son una especie 
de propiedad que se regirá por leyes especiales, implicaba que la propiedad industrial era al menos 
indirectamente reconocida.  
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Las respuestas a estas interrogantes, más allá de lo teórico, mantienen hoy en Chile un 
alto interés práctico ya que todo indica que el proceso de reforma constitucional seguirá 
adelante y lo probable es que el texto constitucional rechazado sirva como insumo de 
trabajo para cualquiera que sea el órgano que se encargue de la redacción de un nuevo 
proyecto de constitución. Así, es de suponer que la consagración, o no consagración 
constitucional de la propiedad industrial, será en el corto plazo nuevamente evaluada. 

 Aproximaré estas interrogantes desde unos pocos ángulos que espero ayuden a 
arrojar alguna luz en el tema. 

I. Aproximaciones a las interrogantes planteadas

 1.	Primera aproximación: Cultura

 a. Generalidades
Antes de entrar en consideraciones jurídicas y más pragmáticas, parece importante 

reflexionar en primer lugar acerca de lo que puede implicar una exclusión constitucional 
de la propiedad industrial desde la perspectiva cultural, y los efectos que ello podría 
traer aparejado para la actividad inventiva e innovadora en Chile.  

 En efecto, la manera en que la sociedad se aproxima a una determinada actividad 
humana, la simpatía o desdén que ella genera, los valores o disvalores que simboliza en 
el inconsciente colectivo suelen resultar muy incidentes en su desarrollo o precarización. 
La actividad inventiva e innovadora, actividades humanas por excelencia, no escapan a 
esta necesidad y para florecer requieren de un ambiente nutritivo, uno en que puedan 
beneficiarse de una actitud cultural que las visibilice, comprenda y valore. 

 Existen múltiples ejemplos en la historia de la humanidad que demuestran la 
importancia de la aproximación cultural para el desarrollo de la innovación. Uno de ellos 
es el de la imprenta, que por primera vez fue concebida en occidente por Johannes 
Gutenberg en 1450, y revolucionó la escritura generando gigantescos progresos sociales 
e industriales gracias a su intensa utilización y su rol en la difusión de conocimientos.  
No obstante, la imprenta fue concebida por primera vez casi mil años antes en China 
sin que tuviere un impacto siquiera comparable y es plausible sostener que una de las 
razones que explican estos resultados tan dispares frente a la misma innovación, se 

… ¿Es perjudicial que la propiedad industrial sea despojada 
de rango constitucional en Chile? ¿Hay razones que justifican 

el mantenimiento del rango constitucional de la propiedad 
industrial?…
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halla en los muy diversos ambientes culturales imperantes en la China del siglo IV y en 
la Alemania de Gutenberg.

 Es importante atender entonces cómo se describen la innovación y sus cultores en 
las variadas manifestaciones culturales de una nación, en su prensa, literatura, teatro, en 
sus debates éticos y morales, en su docencia básica y superior, etc.  

En su obra “Dignidad Burguesa”, la historiadora Deirdre Mc Closkey destaca la 
importancia de la opinión social, de la retórica que la circunde, para el progreso de 
cualquier actividad humana. Para explicar esta idea, esta autora hace notar como durante 
gran parte de la historia, un trabajador por dedicado que fuere careció del reconocimiento 
social del que gozaban quienes ejercían otros roles, como burócratas gubernamentales 
o miembros del clero, y como ello, aparte de reflejarse en manifestaciones de la cultura 
de los tiempos, por ejemplo, en la ausencia de comerciantes en casi toda la obra 
de Shakespeare, también deprimió la innovación, una actividad cuyos actores eran 
inexistentes en dichas manifestaciones. 

Así, en su concepto, la riqueza de las naciones no creció tan dramáticamente 
debido a factores económicos, sino gracias a que la retórica acerca del mercado y 
emprendimiento privado en países como Inglaterra y Holanda, se tornó más favorable 
en los siglos XVI y XVII11.  

b. La Constitución como una manifestación cultural
Otra de las manifestaciones relevantes de la cultura de una nación reside también 

en las normas sociales y jurídicas de las que se dota, y entre todas estas en la mayor 
parte del mundo moderno, es la constitución la que refleja más omnicomprensivamente 
la cultura de una nación. Como lo apunta el profesor Werner Gephart, las constituciones 
revelan un nivel de simbolismo que apunta directamente a ordenar los símbolos 
colectivos de una nación y asentar su identidad colectiva12. 

La misma idea en términos más elocuentes la plasmó H.R. Khanna, ex Juez de la 
Corte Suprema de la India, señalando: “Si la Constitución de la India es el patrimonio 
que nos legaron nuestros padres fundadores, nosotros, el pueblo de la India, somos 
los fideicomisarios y custodios de los valores que laten en sus disposiciones. Una 
Constitución no es un pergamino de papel, es una forma de vida y hay que vivirla. La 
vigilancia eterna es el precio de la libertad y, en última instancia, sus únicos guardianes 
son el pueblo”13. 

11.
12.

13.

Deirdre Nansen McCloskey,  Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World (2011).
Werner Gephart, Constitution as Culture Constitutional Universalism and Pluralism of Legal Culture 
Inauguration of the Year’s Theme “Law and Politics” Opening Lecture for the 2016/2017 Academic Year at 
the Käte Hamburger Center for Advanced Studies in the Humanities “Law as Culture”. https://www.recht-als-
kultur.de/de/download/66/364/1819/Werner+Gephart+WP+Constitutions+as+Culture.pdf.
Khanna, H.R.: Making of India’s Constitution, Lucknow 2008.
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 c. Propiedad Industrial en la historia de la Constitucional Chilena
En la historia de Chile, la propiedad industrial tuvo su primer reconocimiento en la 

constitución del año 1833, la que en su artículo 152 garantizaba a todo autor o inventor 
la propiedad exclusiva de su descubrimiento por el tiempo que le concediere la ley. 
También estuvo presente en la que la reemplazó en el año 1925, que en su N° 11 la 
sancionaba en los mismo términos que su predecesora, y por último, en la constitución 
actualmente vigente del año 1980, que en su artículo 19 N°25 garantiza la propiedad 
industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos 
tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley. 

 Se trata entonces de un derecho que ha gozado de una larga tradición 
constitucional, casi tan extensa como la vida independiente de nuestro país, que 
comenzó sólo poco antes en el año 1810, y que por tanto se puede entender 
incorporado a nuestra cultura nacional, o en las palabras del Juez H.R. Khanna, “a la 
forma de vida” de nuestra nación.

 A su vez lo que trasuntan las normas de propiedad industrial en estas tres 
constituciones, es una lógica simple y clara, al inventor, a quiénes son capaces de 
generar soluciones y avances tecnológicos, se les garantiza la propiedad exclusiva 
sobre esas creaciones por un tiempo limitado fijado por una ley.    

 Bajo esta lógica entonces, el premio al esfuerzo innovador viene dado por el derecho 
a gozar de una exclusividad temporal sobre esas innovaciones en el mercado, antes que 
por una renta o subsidio público.

 Lo anterior tiene implicancias significativas al menos desde dos perspectivas. 
En primer lugar, al permitir independizar la actividad innovadora de apoyos estatales 

se aumenta la libertad y el estímulo para el desarrollo de la iniciativa y emprendimiento 
privados, cuya valoración se ve en consecuencia engrandecida entre investigadores e 
inventores. 

En segundo lugar, también ha realzado la importancia de cautelar el orden socio 
económico y el estado de derecho, desde que la recompensa que la propiedad industrial 
promete, sólo puede cumplirse en un país en que los derechos son respetados y pueden 
hacerse observar. 

 Es posible concluir entonces que el largo e ininterrumpido reconocimiento del que 
ha gozado la propiedad industrial en nuestras constituciones, la expresión normativa 
de más alta  jerarquía de nuestro país, no sólo ha contribuido a tornar más nutritivo y 
favorable el ambiente cultural en que se desenvuelve la actividad inventiva e innovadora,  
sino que además,  gracias a la  consistencia conceptual con que se han plasmado estos 
derechos en el tiempo, la lógica que trasuntan y la valorización de la iniciativa privada 
que ellos promueven, es uno de los componentes importantes que forjan la matriz 
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cultural en la que se ha moldeado la identidad de nuestros inventores e investigadores 
durante casi ya doscientos años.   

 La remoción de la propiedad industrial de la constitución implicaría entonces no 
sólo una cuestión e implicancias de carácter jurídico, sino que la segregación de un 
elemento formativo muy importante de la matriz cultural de la innovación en Chile, muy 
probablemente debilitándola, y tornándola menos apta para nutrir el desarrollo de esa 
actividad innovadora. 

 Por todo lo anterior, desde esta aproximación cultural excluir la propiedad industrial 
de rango constitucional parece desaconsejable.

… desde esta aproximación cultural excluir la propiedad 
industrial de rango constitucional parece desaconsejable…

2.	 Segunda aproximación: Desarticulación de la unidad que conforman 
propiedad industrial e innovación 

 a. Una unidad exitosa
Como he apuntado el Proyecto en su artículo 97 N°2 reconocía expresamente la 

relación causal entre desarrollo y progreso tecnológico y el bienestar social y material 
de la población.  Otro tanto ocurre con la constitución vigente y nuestro ordenamiento 
legal, los que además imponen en la propiedad industrial el deber de contribuir a 
la consecución de esos objetivos, eso es, la promoción de un desarrollo y progreso 
tecnológico que favorezca el bienestar social y económico colectivo. 

Desde esta perspectiva, la propiedad industrial encuentra basamento existencial en 
servir dichos propósitos, nace y se justifica su existencia, para configurar una unidad con 
la innovación, a la cual sirve14.   

 En su nostálgica obra “Sombras en la hierba”, la autora danesa Isak Dinesen narra 
como en la literatura de todas las épocas se aborda una y otra vez una unidad peculiar 
entre dos partes esencialmente distintas, la de amo y servidor, y apunta que de figurar 
solo uno de ellos en escena y sin perjuicio de su atractivo: don Quijote sin su sensato 
escudero Sancho Panza; el rey Lear sin su fiel Bufón, o Don Juan sin un Leporello que 
vocee sus conquistas, el juego de colores que proponen esas obras perdería fulgor y 
resonancia15. 

14.

15.

Esta visión encuentra sustento evidente en las teorías utilitarias de la propiedad intelectual, y en nuestro 
ordenamiento jurídico, consagración normativa expresa en el Art. 7 del ADPIC.
Isak Dinesen, “Sombras en la hierba”, Editorial Alfaguara, abril 1986.
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La digresión literaria parece adecuada para sentar un punto de partida al intento de 
desentrañar las razones por las que el Proyecto desarticula la unidad que conforman 
propiedad industrial e innovación.  En efecto, tal cual la unidad que vincula a los 
personajes en las obras que refiere Isak Dinesen, se trata ésta de una unidad exitosa, 
reconocida desde hace larga data a nivel doctrinario y normativo, y proyectada una y 
otra vez en la creación y difusión, casi sin excepción, de todas las soluciones y avances 
tecnológicos más relevantes de la humanidad16.  

 b. Razones que podrían motivar la desarticulación de esta unidad
Para romper, o al menos no preocuparse de preservar esta exitosa unidad, es posible 

considerar como probables al menos tres tipos de motivaciones. 
i)	 Una primera motivación podría anclarse en una visión contraria a la tecnología, la 

que no obstante las inmensas cantidades de encuestas, estadísticas y literatura que 
destacan sus beneficios, también encuentra detractores que la visualizan con recelo 
y temor.  Esto se ve reflejado por ejemplo en obras como “La Era del Capitalismo 
de la Vigilancia” de Shoshana Zuboff17, en la que la autora denuncia y advierte de 
un gigantesco mercado de predicciones de comportamiento humano, que gracias 
a una arquitectura digital maneja en su propio beneficio el capital de la vigilancia, o 
en la ya citada “Copia o Muerte” de Jackson y Espinoza, en la que la tecnología se 
visualiza como un campo de batalla (entre ricos y pobres).   

No obstante, como ya se ha visto, el Proyecto contemplaba una serie de normas 
en las que la valía del avance científico y tecnológico es reconocida en función del 
beneficio que es capaz de irrogar a la sociedad, con lo cual, sin perjuicio de las 
simpatías que este raciocinio anti-tecnología haya podido recoger en otras de sus 
normas, no podría asumirse que en el haya descansado la exclusión de la propiedad 
industrial del texto constitucional.   

ii)	 Una segunda motivación podría hallarse en una contradicción con los postulados 
tradicionales de la economía capitalista, en los que el mercado es tanto el orientador 
del rumbo de la actividad innovadora, como el espacio en que se compite para 
obtener las recompensas del ejercicio de dicha actividad.   

Este esquema, en que la actividad innovadora se encauza en forma autónoma, 
en plena sincronía con la lógica de la propiedad industrial y con la notoria ausencia 
de la influencia estatal, es el que es cuestionado por una parte de la doctrina 

16.

17.

Difícil es hallar un solo ejemplo de soluciones tecnológicas que hayan avanzado al mercado desde la fábrica, 
universidad o laboratorio, sin la protección de derechos de propiedad industrial, especialmente patentes de 
invención.  
Shoshanna Zuboff, “La Era del Capitalismo de la Vigilancia” Editorial Paidos, año 2021.
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económica, que ve necesaria una mayor cooperación público-privada y que enfatiza 
que en la generación de casi toda innovación relevante los aportes públicos han sido 
significativos.   

Por ejemplo, en su obra “El Estado emprendedor”, la economista Mariana 
Mazzucato sostiene que las invenciones que, en diferentes momentos, habían 
provocado las grandes transformaciones económicas, estaban asociadas al rol 
creador que había jugado el Estado como producto de su carácter emprendedor, 
como en el caso de los medicamentos más revolucionarios, de la biotecnología 
e incluso, afirma, habiendo actuado como financista de todas las tecnologías que 
incorporaba el iPhone18. 

Este tipo de razonamiento, que intenta instalar una nueva aproximación a la 
creación de valor como un proceso colectivo en el que participan el mundo privado, 
el público y la sociedad civil y en el que se reformula la manera como se comparte 
ese valor, y que podría sinterizarse como: “más colaboración menos competencia”, 
ha sido mirada con simpatía por parte de nuestras clases intelectual y política, lo que 
puede haber influido en una mirada menos favorable a la propiedad industrial por 
parte de los integrantes de la Convención Constitucional19. 

 Trazas de esta línea de pensamiento aparecían por lo demás claramente reflejadas 
en algunas de las disposiciones ya citadas del Proyecto, como sus artículos 96 y 97, 
que propugnaban el acceso equitativo y libre al conocimiento, ciencias y tecnología, 
pero también en otras como el artículo 94, en que se llamaba a incentivar la creación 
de bibliotecas públicas y comunitarias, o el artículo 97 N°4, en que se entregaba a 
una ley la regulación de la cooperación que debe generarse entre las entidades 
estatales y centros de investigación públicos y privados,  para la concreción de la 
garantía constitucional de la libertad de investigación. 

iii)	 Por último, una tercera motivación, la que aparece más clara del mismo articulado 
del Proyecto, estriba en la idea de una incompatibilidad ética en asociar nociones de 
exclusividad a conocimientos y tecnologías, respecto de los cuales se propugna un 
acceso igualitario y solidario, sin mayores cortapisas.  

 Es esta motivación, la que en mi concepto más directamente influyó en la 
marginación de la propiedad industrial de su articulado. 

 En efecto, y como ya se ha apuntado, un derecho cuya esencia reside en una 
facultad de exclusión que permite a su titular controlar el acceso a las invenciones 
y soluciones tecnológica que ampara, parece estar a contramano con el acceso 
equitativo abierto y solidario a los conocimientos, las ciencias y las tecnologías, que, 

18.
19.

Mariana Mazzucato “El Estado emprendedor”, Editorial Rba año 2021.
La obra “Copia o Muerte” de Jackson y Espinoza, sin duda es tributaria de estas ideas.
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en la visión de la Convención Constituyente, el Estado debía garantizar a todos los 
chilenos.

 Sin embargo, nada hay en las disposiciones del Proyecto que pueda visualizarse 
como una alternativa equivalente a las exclusiones del derecho de propiedad 
industrial, que sirva para estimular la actividad inventiva e innovadora, como no sea 
la aspiración de que ella se conduzca de manera solidaria y sus resultados puedan 
ser libre y equitativamente gozados por la población. En este sentido, si bien las 
ideas de autores como Mariana Mazzucato parece haber permeado en varias 
de las disposiciones del Proyecto, no existe en ellas ningún concepto que pueda 
interpretarse como la base, mucho menos la forma concreta de estimular estas 
actividades.

De esta forma, ausente una propuesta que opere como alternativa a los derechos 
de propiedad industrial para el estímulo de la actividad inventiva e innovadora y 
forzados a buscar otra hipótesis que justificare su exclusión del texto constitucional, 
podría asumirse que, para la Convención Constitucional, en esta fase de la historia, 
estos derechos y las exclusiones que contemplan ya no satisfacen adecuadamente 
el objetivo de avanzar la innovación.  

En otras palabras, que la propiedad industrial sería una institución fracasada 
o al menos obsoleta, al punto que su protección constitucional entrañaría un 
despropósito.   

Para intentar verificar esta hipótesis es necesario avanzar a una tercera 
aproximación de las interrogantes que motivan este trabajo.

3.	 Tercera aproximación: Eventual ocaso u obsolecencia de la propiedad 
industrial y sus exclusiones, para estimular la innovación 

a.	 Propiedad Industrial como obstáculo a la innovación y transferencia 
de tecnologías

La idea que los derechos de propiedad industrial pueden erigirse en lastres más 
que estímulos para la actividad inventiva e innovación tecnológica, ha sido abordada 
muchas veces, y en la jerga de abogados y especialistas en la disciplina de patentes, se 
han generado varias adjetivaciones para simbolizar este riesgo.  

Conceptos como “patent thickets” o “evergreening” dan cuenta de prácticas 
vinculadas a la presentación sucesiva de solicitudes de patente sobre una misma 
tecnología con el solo propósito de perpetuar su  bloqueo en el tiempo, y otros como 
“patent trolls”,  cuestionan la litigiosidad de titulares de patentes que usan sus derechos 
exclusivos solo para reclamar pagos de terceros que pretenden usar la tecnología 
amparada, sin haber tenido jamás la intención de explotarla ellos mismos, y por tanto, 
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impidiendo que la comunidad pueda gozar de los eventuales beneficios que ella pudiere 
promover20.   

Sin embargo, estas críticas apuntan más bien a ciertas maneras en que pueden 
manipularse las estrategias de patentamiento y el ejercicio de los derechos de patentes, 
antes que a la esencia de estos derechos y a su potencial para generar estímulos a la 
actividad inventiva e innovadora.

… Sin embargo, estas críticas apuntan más bien a ciertas 
maneras en que pueden manipularse las estrategias de 

patentamiento y el ejercicio de los derechos de patentes, 
antes que a la esencia de estos derechos…

Dado lo anterior, para intentar establecer si la propiedad industrial y la lógica de 
exclusiones que propone para estimular la actividad inventiva ha entrado en una fase 
de decadencia, parece apropiado revisar brevemente la manera como se pondera la 
capacidad de estos derechos y la lógica que trasuntan para fomentar innovación, en 
países elevados niveles de desarrollo económico y tecnológico.  

En este ejercicio atender a la experiencia de las dos principales potencias a nivel 
mundial, Estados Unidos y China, resulta especialmente ilustrativo. Por una parte, ambos 
países dan máxima prioridad nacional al desarrollo tecnológico, pero por la otra, dado 
que su organización política difiere diametralmente, a priori no se podría dar por sentado 
que usan los mismos instrumentos legales para alcanzar ese objetivo.

b. 	Propiedad Industrial y la vigencia de su importancia
en Estados Unidos

En el caso de Estados Unidos la utilización de exclusividades para estimular la 
innovación se encuentra fuertemente arraigada en su cultura y el símbolo primigenio y 
más potente se halla en la en la manera como las semillas de la propiedad intelectual 
e industrial fueron sembradas en la cláusula octava de su Constitución Política, la que 
entrega poder al Congreso para: “Promover el progreso de las ciencias y de las artes 

20. Un ejemplo de la práctica de “Evergreening” fue denunciado en el requerimiento de la Fiscalía Nacional 
Económica a G.D. Searle LLC., por uso anticompetitivo de sus patentes 41.726 y 49.960 ambas amparando 
la droga Celecoxib. Por su parte el ejemplo por antonomasia de un “Patent Thicket”, tradicionalmente se ha 
atribuido al conjunto de patentes que Abvie ha logrado obtener para el amparo de su producto Humira®. 
Finalmente, en el caso de eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 resuelto por la Corte Suprema de Justicia 
de Estados Unidos el año 2006 analiza el tema de la inhabilidad de medidas precautorias en el caso de 
infracciones de patentes que no están en explotación. 
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útiles, asegurando a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos 
escritos y descubrimientos por un tiempo limitado”.

A partir de este enunciado constitucional se consagra el basamento utilitario de 
los derechos de propiedad intelectual e industrial y su inextricable vinculación con la 
obligación de servir al objetivo promover el progreso de las ciencias y tecnología. 

Sobre esta base, como era lógico presumir, el Congreso y la Corte Suprema de 
los Estados Unidos una y otra vez han reconocido el valor de la propiedad industrial 
y las exclusiones que proporciona, como una herramienta esencial para fomentar el 
desarrollo tecnológico y la innovación en distintos sectores de la industria.  Es así como 
existen variados ejemplos de decisiones judiciales y cuerpos legales que potencian la 
disponibilidad y fortaleza de estos derechos y exclusiones, en áreas específicas de la 
industria en las que se percibía la necesidad de estimular su actividad.

Un primer ejemplo relevante se halla en la decisión del caso de Diamond v. 
Chakrabarty resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el año 
1980 y en virtud del cual, contra la opinión del Conservador de Patentes, se confirmó 
la patentabilidad de un organismo viviente, una bacteria generada por un científico 
de General Electric. Este fallo abrió la puerta al patentamiento de muchas otras 
invenciones que empleaban material biológico, y esas patentes y la promesa de 
sus derechos exclusivos, permitieron atraer capital hacia ese sector, lo que resultó 
fundamental para el desarrollo de la industria biotecnológica de Estados Unidos en las 
décadas siguientes21.  

Más adelante en el tiempo la Ley de Competencia de Precios de Medicamentos y 
de Restauración de la Duración de Patentes del año 1984, conocida más popularmente 
como Hatch-Waxman Act, proporciona un buen ejemplo del uso exclusividades para 
estimular la actividad y competencia en el sector de la industria farmacéutica. 

Esta ley sentó las bases para un nuevo orden en que se desenvolviera más 
fructíferamente la competencia entre compañías farmacéuticas de marca y genéricas, 
creando distintos derechos en favor de uno y otro sector de la industria.   

Por ejemplo, en favor de las compañías de marca se estableció un nuevo derecho 
que les permitió proteger los datos de seguridad y eficacia que debían entregar a la 
autoridad regulatoria para obtener los permisos de comercialización de sus productos.  
Este derecho consistió en una exclusividad de 5 años durante los cuales la autoridad 
regulatoria no podía usar esos datos para conceder un permiso de comercialización 
a una compañía genérica que quisiere descansar en los mismos para demostrar la 
seguridad y eficacia de sus propios productos.

21. Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).
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Por su parte en esta misma ley, se creó en favor de las compañías genéricas una 
exclusividad de mercado de 180 días, si eran capaces de contestar exitosamente una 
demanda de infracción de patente por parte de la compañía de marca, demostrando 
que su droga no la infringía o que la patente carecía de validez22.  

La lógica de estas normas revela cuánta importancia se atribuye en Estados Unidos 
a la concesión de exclusividades para el control de información o productos con el fin 
de estimular una actividad, en este caso la producción farmacéutica.   Es especialmente 
notable constatar que las exclusividades no quedan ya reservadas sólo para formar 
parte de la esencia de un derecho de propiedad industrial, habitualmente en manos de 
una compañía farmacéutica de marca, sino que también se emplean para estimular la 
actividad de compañías genéricas, bajo la promesa de esa exclusividad de mercado de 
180 días a la que podrán acceder si desafían exitosamente la patente del producto de 
marca.

Posteriormente, en el año 2010 se dictó la Ley de Innovación y Competencia de 
Precios de Productos Biológicos, con la finalidad de establecer las bases para las 
autorizaciones de comercialización de dos clases de versiones alternativas de productos 
biotecnológicos de marca, los productos biológicos biosimilares y los intercambiables.    
En esta norma se crearon exclusividades de comercialización y de protección de 
datos, tanto para las compañías de marca como para los productores de biosimilares, 
descansando nuevamente en esta fórmula para incentivar la actividad de ambos 
sectores de la industria farmacéutica.   

Conforme este estatuto, las compañías de marca gozan de un período de exclusividad 
de hasta 12 años contados desde la concesión de autorización de comercialización para 
su producto biotecnológico, durante el cual la Administración Federal de Medicamentos 
(FDA) no puede otorgar autorización de comercialización a un producto biosimilar o 
intercambiable que descanse en la información que ellos hayan proporcionado a la FDA.

Interesantemente, la compañía que sea la primera en establecer que su producto 
biotecnológico es intercambiable con el de marca, también gozará de períodos 
de exclusividad, los que pueden variar entre los 12 y 42 meses dependiendo de las 
circunstancias. 

Más adelante en el tiempo se han dictado numerosos otros cuerpos legales que 
consagran nuevas exclusividades regulatorias como fórmula para estimular la actividad 
en áreas específicas de la industria farmacéutica.  Sólo por avanzar algunos ejemplos, 
en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y en la Ley de Servicios 

22. La Hatch-Waxman Act, codificada en los Títulos 15,21,28 y 35 del Código de Estados Unidos, es un 
estatuto complejo que incluye variadas y elaboradas disposiciones balanceando intereses de la industria 
farmacéutica de marca y genérica, regulando la manera en que un genérico puede obtener autorización de 
comercialización para una droga que ha sido patentada por otra compañía.
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de Salud Pública, se contemplan 15 tipos de exclusividades regulatorias entre otras, 
la exclusividad de 7 años para Drogas Huérfanas; la exclusividad de 5 años para 
Enantiómeros y la exclusividad de 6 meses para Drogas Pediátricas23.

Finalmente, digna de mencionarse es la iniciativa legislativa que nació para controlar 
la expansión de la resistencia a los antibióticos, dando lugar a la Ley denominada 
sugestivamente: “Generando Incentivos para los Antibióticos Ahora (GAIN)” que 
contempla períodos adicionales de exclusividad de datos en los casos de antibióticos 
que hayan empleado una nueva entidad química24.

De todo lo anterior, parece incuestionable que en Estados Unidos la propiedad 
industrial y la lógica de exclusiones que ella propone sigue siendo considerada 
como herramienta fundamental para estimular el progreso de la actividad científica 
y tecnológica, tal cual está consagrado desde hace tantos años en su Constitución 
Política.

c. Propiedad Industrial y su importancia actual en China
Por otro lado, en el caso de China, pese a contar con un sistema político diverso 

y con una historia sin mayores puntos de conexión con la de Estados Unidos, es fácil 
constatar como progresivamente se han ido fortaleciendo sus estatutos de propiedad 
industrial y haciéndose más palmaria la vinculación entre estos derechos y su obligación 
de servir al desarrollo y avance tecnológico y científico. 

Por ejemplo, en el mensaje del Comisionado de la Administración Nacional China 
de Propiedad Intelectual del año 2021, se manifiesta el compromiso de fortalecer los 
derechos de propiedad intelectual como una forma de mantener e incrementar el 
desarrollo de esta nación. En este mensaje el Comisionado declara expresamente. 
“Mirando este nuevo estado de desarrollo China atribuye más importancia al rol de 
la propiedad intelectual para la construcción de nuevos paradigmas de desarrollo y la 
promoción de desarrollos de elevada calidad”25.  

Consistente con lo planteado en este mensaje, China no sólo ha pasado a liderar 
las estadísticas de presentaciones de patentes a nivel mundial, sino que también se ha 
preocupado de incrementar los niveles de la protección de los derechos de propiedad 
industrial de manera significativa.

En ese tren, el 1 de junio del año 2021 entró en vigor una nueva ley de patentes que, 
entre otras disposiciones que fortalecen la propiedad industrial, establece los más altos 
estándares a nivel mundial para la aplicación de daños punitivos en casos de infracción 
a derechos de patentes de invención.

23.
24.
25.

21 U.S.C.§360cc.; 21 U.S.C.§355(a)(1).; y 21 U.S.C.§355a.
Esta Ley fue codificada en el Titulo XVIII de la Ley de innovación y seguridad de la FDA.
Mensaje del Comisionado Shen Changyu año 2021.  CNIPA reporte anual 2021. 
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De lo anterior se desprende que la propiedad industrial, la lógica que la sustenta, la 
confianza en su capacidad para satisfacer los objetivos de avanzar el desarrollo científico 
y tecnológico, lejos de haberse debilitado en China, ha alcanzado crecientes grados 
de fortalecimiento, apoyados en un convencimiento muy integral de las bondades que 
estos derechos ofrecen. 

De esta manera, si la propiedad industrial y el sistema de exclusiones que ella 
propone gozan de buena salud en los dos países más desarrollados del globo, pareciere 
que sustentar su exclusión del texto constitucional sobre la base de que estos derechos 
habrían perdido aptitud para estimular el desarrollo tecnológico y la innovación, no 
resultaría plausible. 

… si la propiedad industrial y el sistema de exclusiones 
que ella propone gozan de buena salud en los dos países 
más desarrollados del globo, pareciere que sustentar su 

exclusión del texto constitucional sobre la base de que estos 
derechos habrían perdido aptitud para estimular el desarrollo 

tecnológico y la innovación, no resultaría plausible…

4.	 Cuarta aproximación: Consecuencias prácticas de una exclusión

A continuación, corresponde explorar algunas de las consecuencias más obvias y 
directas que se seguirían de una eventual exclusión de la propiedad industrial del texto 
constitucional y como ellas podrían afectar la posición jurídica de los titulares de estos 
derechos.

a.	 Reducción de alternativas de ejercicio compulsivo de derechos en 
sede judicial.  Pérdida del recurso de protección

Para comenzar este análisis debe tenerse presente en primer lugar, que, tanto en 
la constitución de 1980, como en el Proyecto, se contemplan recursos especialmente 
diseñados para cautelar a los derechos y garantías que ellos consagran. 

Así, en el artículo 20 de la constitución vigente se establece el recurso de protección, 
que faculta al titular de un derecho constitucional que enfrente el riesgo de privación, 
perturbación o amenaza en su ejercicio debido a actos u omisiones arbitrarios o 
ilegales, para recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva y requerir que se adopten las 
providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho. 

Por su parte, si bien en el Proyecto se eliminaba el recurso de protección, en su 
artículo 119 se contemplaba una acción de tutela instituida con la misma finalidad, 
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aunque debía impetrarse en un procedimiento de carácter ordinario a ventilarse ante el 
tribunal de instancia que estableciere la Ley.  

Cómo es lógico, si a la propiedad industrial se la despoja de su rango constitucional, 
los titulares de marcas comerciales, patentes de invención, y el resto de los derechos 
que engloba el concepto, quedarían privados del ejercicio del recurso de protección 
para defenderse en sede judicial de amenazas o vulneraciones a sus derechos, y ello 
no resulta trivial.  

En efecto, si bien en la mayoría de los casos de infracción o amenazas de infracción 
a los derechos de propiedad industrial son perseguidos bajo las normas de la Ley de 
Propiedad Industrial que contempla acciones civiles y criminales para garantizar su 
observancia, no es menos cierto que en situaciones de carácter urgente, el recurso 
protección puede resultar más eficaz.

Lo anterior es consecuencia de la velocidad con que puede tramitarse un recurso 
de protección, y la facultad de las Cortes de Apelaciones para decretar órdenes de no 
innovar intimando a cualquiera de las partes se abstenga de alterar el estado de las 
cosas mientras se resuelve el recurso, lo que suele constituir una alternativa más eficaz 
que una demanda civil o criminal, para aplacar en su raíz las conductas que violentan, o 
amenazan hacerlo, un derecho de propiedad industrial. 

Por otra parte, y a diferencia de las acciones de la Ley de Propiedad Industrial, 
concebidas para defender estos derechos frente a usos no autorizados del invento 
patentado o la marca registrada, el recurso de protección ampara al titular del derecho 
de una manera más omnicomprensiva, permitiéndole accionar en contra de cualquier 
acto u omisión arbitraria o ilegal que violente o amenace su derecho, no necesariamente 
un uso no autorizado.

Gracias a esta cualidad, por la vía de un recurso de protección el dueño de una 
patente o marca, además de impedir usos no autorizados, también puede objetar actos o 
resoluciones de Autoridades, en la medida que ellas pudieren comprometer su derecho, 
espacio en el cual las acciones de la Ley de Propiedad Industrial carecen de eficacia. 

b)	 Algunas decisiones de recursos de protección en materias de 
propiedad industrial

Una breve revisión jurisprudencial permite confirmar que el recurso de protección 
ha sido regularmente empleado para cautelar derechos de propiedad industrial en una 
apreciable variedad de situaciones, que exceden con mucho el campo de aplicabilidad 
de las acciones disponibles de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial. 

Por ejemplo, con fecha 3 de agosto de 2018, la Corte de Apelaciones de Temuco por 
sentencia rol N° 2367-2018 dispuso el rechazo de un recurso de protección interpuesto 
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entre cónyuges que se disputaban la propiedad sobre la marca e imagen “Boldos 
del Lago”; considerando que de los antecedentes revisados no era posible estimar la 
existencia de derechos indubitados que pudieran ser resguardados a través del recurso 
de protección, excediendo las pretensiones de la recurrente la naturaleza cautelar del 
recurso.

Por su parte, con fecha 2 de abril de 2020, la Corte de Apelaciones de Concepción 
por sentencia rol N° 4015-2020 dispuso el rechazo de un recurso de protección 
interpuesto en conjunto por particulares y una compañía, en contra de otro particular, 
por el intento de registrar de manera individual la marca “La Weá Buena”, considerando 
que el reconocimiento que exigían los recurrentes, de una marca previa y notoria pero 
no registrada, solo podía obtenerse  y resolverse bajo los procedimientos e instancias 
administrativas que regula la Ley de Propiedad Industrial.

A su vez, con fecha 13 de agosto de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago 
por sentencia rol N° 5982-2018 acogió el recurso de protección interpuesto por una 
compañía de giro publicitario en contra de la Subdirectora y Conservadora de Marcas de 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), la que había rechazado una solicitud 
de anotación de renovación de su marca comercial “Universal PRO”, considerando que 
al rechazar ilegalmente la renovación de dicha marca, se había puesto en situación de 
perturbar el derecho de propiedad industrial garantido por el articulo 19 N° 25 de la 
Constitución Política de la República.

Igualmente, con fecha 10 de agosto de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago por 
sentencia rol N° 1990-2020 dispuso el rechazo del recurso de protección interpuesto por 
una compañía en contra de INAPI por vulnerar su derecho de patentes de invención, al 
haber negado la concesión de una solicitud de patente que había superado el examen 
sustantivo, y solo por pago inoportuno de derechos fiscales. La Corte de Apelaciones 
desechó el recurso por no haberse comprobado la existencia de un derecho indubitado 
al que dar protección urgente, ni poder atribuirse ilegalidad o arbitrariedad a la conducta 
recurrida.

Por último, con fecha 20 de agosto de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago por 
sentencia rol N° 44048-2018 dispuso el rechazo del recurso de protección interpuesto por 
un particular en contra del Sr. Presidente de la República y el Sr. Ministro de Agricultura 
por haber promulgado y publicado el decreto N° 56 de agricultura, incluyendo dentro 
de las nuevas denominaciones de origen “Los Lingues”, desconociendo y pasando 
por alto su derecho de propiedad industrial sobre las marcas “Los Lingues”. La Corte 
de Apelaciones desechó el recurso estimando que el acto impugnado no podía ser 
calificado como arbitrario, ni menos ilegal, toda vez que era el propio legislador quien 
le ha conferido al Presidente de la República, por medio del Ministerio de Agricultura, 
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la facultad de establecer zonas vitivinícolas, las que por su naturaleza geográfica no 
podían entrar en conflicto con el derecho marcario.

c.	 Desbalance de derechos
La exclusión de la propiedad industrial del texto constitucional representaría 

también otro inconveniente para los titulares de estos derechos, cuando su ejercicio 
se judicializase y en dicho ámbito el litigio lo llevare a confrontarse con posiciones 
sustentadas en derechos que si tuvieren rango constitucional. 

En este sentido, existen varios pronunciamientos de los tribunales superiores de 
justicia, en que la resolución del conflicto se ha asentado en una comparación del peso 
específico de los derechos en pugna. 

Por ejemplo, esta situación se ha dado en distintos casos en los que particulares 
requieren de entidades aseguradoras de salud y del ministerio de salud, que se garantice 
el suministro de un determinado fármaco, normalmente de elevado valor, que resulte 
indispensable para el tratamiento del recurrente o su representado. 

Ilustrativa de este tipo de contiendas es la resuelta por Corte de Apelaciones de 
Santiago con fecha 19 de febrero de 2021, acogiendo el recurso de protección interpuesto 
en favor de una menor de edad en contra del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el 
ministerio de salud, por denegar la adquisición y suministro del fármaco Trikafta®, que 
resultaba indispensable para que la menor recuperase su salud y conservara su vida.

En el raciocinio que llevó a la Corte de Apelaciones a acoger el recurso, se expuso 
expresamente que: “si bien es cierto que las consideraciones de orden administrativo 
y económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una 
decisión, no lo es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el 
derecho a la vida y la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado 
en la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución 
Política de la República, que prevalece respecto de los distintos cuerpos normativos 
citados por la recurrida.

Este raciocinio, que ha sido recogido en numerosas otras decisiones recientes de 
esta Corte, por ejemplo en las causas rol N° 43.250-217; N° 8523-2018; N° 2494-2018 y 
N° 630691-2020, demuestra con claridad la desventaja en la que quedarían los derechos 
de propiedad industrial en cada ocasión que en las contiendas estuviesen involucrados 
otros derechos que tengan reconocimiento constitucional como el ya mencionado 
derecho a la salud, o a la educación, solo por mencionar algunos en los cuales la 
posibilidad de conflictos podría resultar más elevada.

Sin ir más lejos, ya ha habido en Chile más de un intento para preparar la presentación 
de solicitudes de licencias obligatorias respecto de patentes de invención que amparan 



132

Derechos Intelectuales . 27 . Tomo II . ASIPI

productos farmacéuticos, fundadas precisamente en que dichas patentes constituirían 
obstáculos o barreras de acceso a la salud26. 

En estos casos es probable que los argumentos de los requirentes de dichas 
licencias no se hayan sustentado directamente en la superioridad relativa de los 
derechos a la vida y a la salud por sobre la propiedad industrial, precisamente dado 
el estatus constitucional de la que ésta también goza, pero, es igualmente probable 
que, despojada de esta calidad, los requirentes de licencias obligatorias incorporen esta 
línea de argumentos a sus pretensiones, y que frente a ello los titulares de propiedad 
industrial queden en una situación desmejorada. 

Desde esta aproximación entonces, rebajar el estatus constitucional de la propiedad 
industrial, resulta también desaconsejable, ya que disminuye efectivamente el número 
de alternativas que los titulares de propiedad industrial disponen para hacer observar 
compulsivamente sus derechos en sede judicial.

… rebajar el estatus constitucional de la propiedad 
industrial, resulta también desaconsejable, ya que disminuye 

efectivamente el número de alternativas que los titulares 
de propiedad industrial disponen para hacer observar 

compulsivamente sus derechos en sede judicial…

26. Presentaciones al Ministerio de Salud a los efectos de que se declare una situación de salud pública, 
habilitante para requerir una licencia obligatoria, han sido presentadas en Chile en los casos de las patentes 
que amparan la droga “Sofusbuvir”, y más recientemente del producto “Paxlovid®”. A la fecha, sin embargo, 
aún no se ha concedido ninguna licencia obligatoria en el país. 

Finalmente, debe también observarse que rebajar el estatus constitucional de la 
propiedad industrial, puede generar un desbalance de derechos que impacte en los 
equilibrios que el Estado está llamado a preservar para una correcta implementación de 
sus distintas políticas económicas y sociales, como por ejemplo en el espacio que hemos 
referido más arriba, en el que pueden confluir las políticas estatales de innovación y de 
salud, ambas de vital importancia para la marcha del país.

5.  Quinta aproximación: Naturaleza humana

Por último, parece importante poner atención a la vinculación que existe entre 
la propiedad industrial y los seres humanos que conciben las invenciones y avances 
tecnológicos que ella ampara.

En este trabajo hemos destacado el fundamento teórico utilitario en que se sustenta 
la propiedad industrial y cómo éste ha recibido consagración legal expresa en nuestro 
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ordenamiento jurídico. Sin embargo, al momento de justificar la existencia de estos 
derechos, las teorías utilitarias coexisten en la mayor parte de la doctrina con otras 
teorías que se centran específicamente en los autores e inventores y su derecho a 
controlar los frutos de sus esfuerzos.

Así, teorías que se originan en los escritos de John Locke, proponen que los 
individuos que son capaces de trabajar sobre recursos desconocidos o bien sobre 
recursos conocidos que forman parte del dominio público, deben gozar de una especie 
de derecho natural sobre las transformaciones que su trabajo opere en dichos recursos. 

Igualmente, otras teorías basadas en parte en los escritos de Immanuel Kant y 
Georg W. F. Hegel propugnan que constituir derechos de propiedad privados es esencial 
para satisfacer las necesidades humanas y que, desde la perspectiva intelectual, las 
creaciones e invenciones constituyen proyecciones de la personalidad, que deben ser 
amparables para impedir apropiaciones o mutilaciones indeseadas27.

… los derechos de propiedad industrial también pueden 
considerarse incluidos dentro del concepto más general de 

derecho a la vida cultural, artística y científica…

27. William Fisher, “Theories of intellectual property” (1987).

Por último, los derechos de propiedad industrial también pueden considerarse 
incluidos dentro del concepto más general de derecho a la vida cultural, artística y 
científica, reconocido como un derecho humano en el artículo 27 de la declaración 
Internacional de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De las referencias citadas más arriba, parece desprenderse que en gran medida el 
ser humano aspira naturalmente a controlar los frutos de su esfuerzo sea que éstos 
se traduzcan en bienes materiales o inmateriales y que en ambos casos esperará una 
retribución a cambio de permitir que terceros los accedan o utilicen. 

Esta vinculación parece tan fuertemente arraigada en la naturaleza humana, tan 
valorada por toda la especie, que pareciere evidente que los derechos que amparan 
este tipo de trabajos si debieren tener el máximo reconocimiento que el ordenamiento 
jurídico sea capaz de brindarles, y ello se traduce, necesariamente, en su consagración 
constitucional.

Finalmente, y para facilitar la comprensión de estos puntos, puede resultar ilustrativo 
el siguiente pasaje de los argumentos orales que tuvieron lugar en el caso de Asociación 
de Patología Molecular v. Myriad Genetics, Inc. resuelto por la Corte Suprema de Estados 
Unidos en junio de 2013. En especial las preguntas y consideración final, que formula el 
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juez Scalia en su diálogo con el abogado de la Asociación de Patología Molecular, que 
buscaba anular la patente.

•	 Justice Kagan: Sr. Hansen, ¿podría decirme cuáles cree que son los 

incentivos para que una empresa haga lo que hizo Myriad? Si se asume 

que lleva mucho trabajo y requiere mucha inversión identificar este gen…, 

y lo que usted acaba de decir es que descubrir usos para ese gen no sería 

patentable incluso si esos usos son nuevos, ¿qué obtiene Myriad de este 

acuerdo? ¿Por qué no deberíamos preocuparnos de que Myriad o empresas 

similares digan, bueno, ya sabes, no vamos a hacer más este trabajo? 

•	 Sr. Hansen: Bueno, … También sabemos que antes de que se emitiera la 

patente, había otros laboratorios que hacían pruebas de BRCA y Myriad cerró 

todas esas pruebas. Así que sabemos que en este caso concreto no habría 

surgido ese problema. 

Pero el objetivo de la doctrina del producto de la naturaleza es que 

cuando se bloquea un producto de la naturaleza, se impide a la industria 

innovar y hacer nuevos descubrimientos. Esa es la razón por la que tenemos 

la doctrina del producto de la naturaleza, es porque puede haber un millón 

de cosas que se pueden hacer con el gen BRCA, pero nadie más que Myriad 

está autorizado a mirarlo y eso está impidiendo la ciencia en lugar de hacerla 

avanzar. 

•	 Justice Scalia: Pero aún no ha respondido a su pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué 

una compañía incurriría en una inversión masiva si... si no puede patentar? 

•	 Sr. Hansen: Bueno, los contribuyentes pagaron gran parte de la inversión en 

el trabajo de Myriad, pero -

•	 Justice Scalia: Usted todavía no está respondiendo a la pregunta. 

•	 Sr. Hansen: Pero… sí. Pero creo que los científicos buscan cosas por una 

gran variedad de razones, a veces porque tienen curiosidad por el mundo en 

su conjunto; a veces porque…

•	 Justicia Scalia: La curiosidad es su respuesta. 

•	 Justicia Scalia: Sí. Pero, por supuesto, para beneficiarse de ese ADN 

recombinante, no sólo hay que aislar el gen, sino que luego hay que hacer 

algo con él. Así que realmente no nos ha dado una razón por la que alguien 

trataría de aislar el gen. 

•	 Sr. Hansen: Bueno…

•	 Justice Scalia: Quiero decir, claro, sí, puedo hacer cosas con él después, 

pero también lo puede hacer todo el mundo. ¿Qué ventaja obtengo al ser la 

persona o la empresa que aisló ese gen? Usted dice que ninguna. 
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•	 Sr. Hansen: No, creo que se obtiene un enorme reconocimiento, pero no 

creo…

•	 Justicia Scalia: Bueno, eso es encantador. 

 
Conclusión

En conclusión, de lo que he venido elaborando, puede sostenerse que la eventual 
rebaja del status constitucional de la propiedad industrial en Chile traería aparejado un 
conjunto de efectos perjudiciales, tanto desde la perspectiva privada de los titulares de 
estos derechos, como desde una perspectiva político-social.

… puede sostenerse que la eventual rebaja del status 
constitucional de la propiedad industrial en Chile traería 

aparejado un conjunto de efectos perjudiciales, tanto desde la 
perspectiva privada de los titulares de estos derechos, como 

desde una perspectiva político-social…

Desde una perspectiva privada, los titulares de derechos de propiedad industrial 
verían disminuidas las posibilidades de cautelarlos al quedar privados del ejercicio del 
recurso de protección.

A su vez, desde una perspectiva político-social, la rebaja del status constitucional 
de la propiedad industrial tiene el potencial de afectar la matriz en la cual se forja la 
actividad innovadora chilena, la que por espacio de casi doscientos años ha incorporado 
estos derechos y la lógica que trasuntan a la formación de la identidad de nuestros 
inventores e investigadores.

Por todas estas razones solo queda esperar que nuestras fuerzas políticas recapaciten 
y la propiedad industrial sea reestablecida en el próximo texto constitucional que sea 
presentado para aprobación de la ciudadanía.
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Resumen
Los autores estiman que la infracción a un derecho de patente 
puede considerarse desleal en aquellos casos en los que se puede 
comprobar que existe una afectación a la posición de mercado del 
afectado, ya sea porque los fundamentos de los requerimientos 
carecen de sustento fáctico y jurídico; porque el titular carece de 
los derechos que dice ostentar o hace una extensión artificial de 
ellos, porque la estrategia escogida para la defensa tiene efectos 
en el mercado, o porque la intención del titular de la patente no es 
la observancia de su derecho legal y vigente, si no la de hostigar al 
competidor o competidores.
Palabras clave: Infracción de patente, competencia desleal.  

Abstract
The authors consider that the infringement of a patent right can be 
considered unfair in those cases in which it can be verified that there 
is an affectation to the market position of the affected party, either be-
cause the grounds of the requirements lack factual and legal support; 
because the owner lacks the rights that he claims to hold or makes 
an artificial extension of them, because the strategy chosen for the 
defense has effects on the market, or because the intention of the 
patent holder is not the observance of his legal and current right , if 
not to harass the competitor or competitors.
Keywords: Patent infringement, unfair competition.
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Introducción

Durante años la interacción entre la Propiedad Intelectual y el Derecho de la 
Competencia ha despertado interés de académicos de cada una de estas ramas del 
derecho. Si bien es cierto que los derechos de Propiedad Intelectual pueden crear en el 
mercado restricciones a competidores e incluso generar “monopolios jurídicos”, estas 
limitaciones son legales y tienen por si mismas límites temporales y territoriales que 
evitan que haya una interferencia excesiva de la libre competencia en el mercado1. 

… Durante años la interacción entre la Propiedad Intelectual 
y el Derecho de la Competencia ha despertado interés de 
académicos de cada una de estas ramas del derecho…

Específicamente, el Derecho a la Competencia converge especialmente en algunas 
situaciones relacionadas con el área de Patentes. Por un lado, presuntos infractores 
de patentes  en ocasiones usan  argumentos de competencia desleal como estrategia 
de defensa en acciones por infracción de patentes o incluso para evitar el uso de 
mecanismos de obtención pruebas para realizar un análisis de infracción, en el marco 
de solicitudes de Pruebas Extraprocesales. De otro lado, titulares de patentes también 
pueden encontrar argumentos adicionales en la Ley de Competencia Desleal para 
desarrollar una estrategia de litigio cuando por la infracción de una patente ocurren 
en simultáneo actos de competencia desleal como actos de confusión o violación de 
normas. 

En Colombia en los últimos años se han tomado decisiones que aclaran el panorama 
sobre los criterios que deben aplicarse para tener una correcta interacción entre estas 
dos disciplinas y así evitar argumentos temerarios que lleven a dilatar innecesariamente 
litigios relacionados con la infracción de patentes. 

En virtud de lo anterior, este artículo realizará un breve recorrido por el Derecho de 
Patentes y sus mecanismos de defensa, después se incluirá una breve explicación sobre 
los criterios de aplicación de la Ley 256 de 1995 de Competencia Desleal para así llegar 
a algunos de los casos prácticos en Colombia y conclusiones a las que se han llegado 
sobre la intersección de estas dos disciplinas.

1. Cfr: Rengifo García, Ernesto. Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante. 2a Edición. Bogotá 
D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2004. pp. 429-440. La reflexión que plantea el autor sobre la 
distinción entre el monopolio jurídico y el monopolio económico se explica particularmente a pie de página 
65 de la página 430. 
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I. Derechos de Patente y sus mecanismos de defensa 

Las patentes protegen invenciones. Una invención es la materialización de un concepto 
o idea concebida en la mente de un inventor que se lleva a la práctica, y proporciona 
una nueva solución a un problema técnico existente2.  Por su parte, una patente es 
un derecho que otorgan los Estados a los inventores. Este derecho es negativo en la 
medida que lo que permite es que su titular pueda excluir a terceras personas para que 
fabriquen, ofrezcan en venta, vendan o importen su invención3, por un tiempo limitado 
exclusividad en el mercado (generalmente 20 años), como una retribución económica 
por la inversión realizada en el desarrollo de la nueva tecnología, bien  sea que ésta 
corresponda a un producto o a un procedimiento.  Para acceder a este derecho, la 
invención debe ser nueva, tener nivel inventivo y aplicación industrial4 5.

… al tratarse de un contrato social,  la patente de invención 
implica la divulgación de la tecnología que de otra forma sería 

secreta…

2.

3.
4.
5.

6.

OMPI. Preguntas frecuentes sobre patentes. Tomado de: http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.
html.
Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000. Artículo 52. 
Ídem. ¿Qué es una patente?
Organización Mundial del Comercio (OMC). Hoja informativa: los ADPIC y las patentes. Obligaciones y 
excepciones. Tomado de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm02_s.htm. 
Organización Mundial del Comercio (OMC). ADPIC: nota técnica sobre las patentes de medicamentos. Tomado 
de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharma_ato186_s.htm.

Como todo Derecho de Propiedad Intelectual, las patentes son un incentivo 
a la innovación, y un motor de transferencia de tecnología para toda la sociedad. El 
incentivo innovador se evidencia en la intención de desarrollador de la tecnología en 
invertir recursos para generar factores diferenciadores, que le proporcionen ventajas 
competitivas. Su importancia como mecanismo de protección de la innovación, 
se relaciona con todos los actores intervinientes: (i) por un lado, para el inventor, la 
exclusividad implica un incentivo para invertir en procesos de investigación con el objeto 
de obtener una posición de ventaja competitiva en el mercado y recibir la retribución 
económica que permita recuperar la inversión realizada; y (ii) para la sociedad, la patente 
de invención, si bien constituye un obstáculo para acceder a la tecnología, al mismo 
tiempo es una fuente de conocimiento y como tal, de transferencia de tecnología.  Es 
decir que, al tratarse de un contrato social,  la patente de invención implica la divulgación 
de la tecnología que de otra forma sería secreta6.  
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Las patentes de invención pueden estar dirigidas tanto a productos, como a 
procedimientos7, que para el caso de Colombia, en virtud del artículo 52 de la Decisión 
Andina 486, el titular de la patente ostentaría los siguientes derechos frente a cada tipo 
de invención:

“Artículo 52– La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras 

personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes 

actos:

a)	 cuando en la patente se reivindica un producto:

i)	 fabricar el producto;

ii)	 ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de 

estos fines; y,

b)	 cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i)	 emplear el procedimiento; o

ii)	 ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un 

producto obtenido directamente mediante el procedimiento.”

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 51 de la Decisión Andina 486, la infracción de 
una patente es determinada por el tenor de sus reivindicaciones, por lo que para poder 
realizar un análisis de una posible infracción se debe hacer una comparación o cotejo 
de la materia contenida en las reivindicaciones y el producto o proceso presuntamente 
infractor.  

Para el caso de acciones de infracción de patente, el artículo 238 de la Decisión 486, 
establece lo siguiente: 

 “Artículo 238– El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión 

podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier 

persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos 

que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional 

competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha 

legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá 

entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento 

de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”

De acuerdo con el artículo 244 de la Decisión 486, la acción civil  por infracción 
de patentes tiene un término de prescripción de dos años contados a partir que el 
titular tiene conocimiento de la infracción (prescripción ordinaria), o en todo caso, en 

7. Ídem,  Artículo 14. 
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un término de cinco años contados a partir de la última vez que se hubiese cometido la 
infracción (prescripción extraordinaria). 

En Colombia un proceso de infracción de patente puede ser presentado, a 
discreción del titular, ante: (i) un juzgado civil del circuito judicial del lugar de domicilio 
del demandado, o del lugar en donde ocurrió la infracción; y (ii) ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, como autoridad especializada en la materia8. 

8.

9.

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por 
autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán 
funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:(…)3. Las autoridades nacionales competentes 
en materia de propiedad intelectual) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de 
infracción de derechos de propiedad industrial.
Ver noticias: IAM: https://www.iam-media.com/article/ericsson-sep-decision-sees-5g-iphones-banned-in-
the-colombian-market.
FOSS: http://www.fosspatents.com/2022/07/apple-applied-double-standards-in-its.html.
http://www.fosspatents.com/2022/07/colombian-5g-iphone-ban-apple-urges.html.
Asuntos Legales: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/juzgado-43-civil-prohibio-importacion-de-
iphone-y-ipads-que-incluyan-tecnologia-5g-3401062.
El Espectador: https://www.elespectador.com/tecnologia/juzgado-prohibe-la-venta-de-todos-los-iphone-e-
ipad-con-tecnologia-5g-en-colombia-noticias-hoy/.
El Tiempo: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/apple-colombia-prohibe-la-venta-de-iphone-
y-ipad-con-5g-686395.
BluRadio: https://www.bluradio.com/nacion/se-prohibe-la-venta-e-importacion-de-iphone-con-5g-en-colombia-
esta-seria-la-razon-rg10.
Caracol: https://noticias.caracoltv.com/tecnologia/mala-noticia-para-fans-de-apple-decision-judicial-prohibe-venta-de-
iphone-y-ipad-con-5g-en-colombia-rg10.

… En los últimos años, Colombia ha adquirido gran relevancia 
como un actor que es amigable con el sistema de patentes…

En los últimos años, Colombia ha adquirido gran relevancia como un actor que es 
amigable con el sistema de patentes y que propende por un sistema de protección 
efectiva de estos activos intangibles. Es así como, por ejemplo, se han intensificado el 
uso de mecanismos procesales como las solicitudes de Pruebas Extraprocesales para la 
obtención de la información necesaria para realizar un respectivo análisis de infracción 
de patentes, en aquellas que resultan complejas como las patentes secundarias en 
productos farmacéuticos. De igual forma, y más recientemente, Colombia fue noticia por 
una decisión de medidas cautelares en un caso de Patentes de Estandares Esenciales 
(SEP), relacionada con el estándar de la tecnología 5G, en la que el juez colombiano 
Ronald N. Orozco otorgó a Ericsson una medida cautelar (MC) contra Apple. La MC 
impide que Apple importe, venda, comercialice y anuncie dispositivos que incorporen 
tecnología 5G (como los iPhone 12 y 13)9. 
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Precisamente, por la proliferación de estos casos, las solicitudes de pruebas 
extraprocesales y la obtención de medidas cautelares relacionadas con patentes han 
suscitado argumentos de competencia desleal de las contrapartes afectadas y un debate 
en el sector jurídico sobre en qué momento una patente puede afectar ilegítimamente 
el mercado. Para entrar en detalle en las decisiones emitidas recientemente, a 
continuación haremos un breve análisis del alcance de aplicación de la Ley 256 de 1996 
de Competencia Desleal en Colombia. 

II. Aplicación de la Ley 256 de 1996

En Colombia, el régimen de competencia desleal está comprendido principalmente en 
la Ley 256 de 1996 cuyo objeto es garantizar la libre y leal competencia económica y 
proteger los intereses de todos los participantes del mercado mediante la prohibición 
de conductas de competencia desleal10. En ese sentido, esta norma establece 12 
conductas11 y una cláusula de prohibición general, según la cual, un acto podrá 
considerarse desleal cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, 
al principio de buena fe comercial, los usos honestos en materia comercial, o esté 
encaminado a afectar o afecte el normal funcionamiento del mercado o la libertad de 
decisión de los consumidores.

Asimismo, la Ley 256 establece tres criterios fundamentales que deben confluir 
para su aplicación en casos concretos, a saber: el subjetivo, el territorial y el objetivo. 
Según el factor subjetivo esta norma será aplicable a cualquier participante del mercado 
sin importar si existe una relación de competencia entre las partes en conflicto y en 
cuanto al factor territorial los efectos de los actos desleales deberán surtir efectos en el 
mercado colombiano.

Por su parte, para los efectos de este artículo, el factor objetivo resulta importante, 
por ser el que ha tenido un desarrollo relevante en cuanto al estudio de acciones de 
competencia desleal que tienen como fundamento fáctico el inicio de estrategias 
jurídicas por parte de titulares de derechos de propiedad industrial dirigidas a recabar 
información o evidencias para comprobar la existencia de posibles infracciones a sus 
derechos, sea en el plano judicial o extrajudicial, razón por la cual, abordaremos este 
factor en un capítulo especial. 

El factor objetivo de aplicación de la Ley 256. El artículo 2 de la Ley 256 de 1996 
delimita su ámbito objetivo de aplicación al establecer que las disposiciones allí 

10.
11.

Colombia, Ley 256 de 1996. Artículo 1.
La Ley 256 de 1996 establece como actos desleales que por lo general son invocados en los escenarios 
previstos en este capítulo, además de la cláusula de prohibición general, actos de desviación de la clientela 
(artículo 8); actos de engaño (artículo 11); actos de descrédito (artículo 12); o, inducción a la ruptura 
contractual (artículo 17), según sea el caso.
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contenidas aplican únicamente frente a actos que se realicen en el mercado con fines 
concurrenciales:

“Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta 

ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que <sic> 

realicen en el mercado y con fines concurrenciales (…)”.

En ese sentido, queda claro que la norma de competencia desleal sólo aplicará ante 
aquellas situaciones que: i) se desarrollen en el mercado; y, ii) tengan fines concurrenciales. 
Lo anterior, ha sido confirmado en la práctica por la jurisprudencia colombiana, la cual, 
ha sido enfática en que el ámbito objetivo es un presupuesto imperativo, razón por la 
cual, de no poderse comprobar que las situaciones puestas en consideración de un 
juez no ocurren bajo estas dos condiciones, no podrán ser objeto de aplicación de la 
Ley 256 sino que deberán ser examinadas bajo acciones comprendidas en regímenes 
diferentes:

“Ahora bien, si el acto o la conducta que se cuestiona es calificable como desleal, 

pero no corresponde a un acto de competencia, tal conducta será reprimible 

por medio de otras figuras jurídicas, como por ejemplo a través de las derivadas 

de la responsabilidad civil (extracontractual o contractual), pero no a través de 

las normas sobre competencia desleal, pues si bien la competencia desleal ha 

sido tradicionalmente concebida como una especie perteneciente al género de 

la responsabilidad civil, precisamente el hecho de ser una especie perteneciente 

a dicho género hace que la competencia desleal contenga elementos y 

particularidades que la diferencian de otras figuras pertenecientes a ese mismo 

género”12.

Sobre el particular, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dispuso en sentencia 
del 18 de abril de 2013:

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del 

bien común, al tenor del canon 333 de la Constitución Política que, de igual modo 

prevé la libre competencia económica como un derecho de todos, que supone 

responsabilidades. Este postulado, restringido al plano de la protección que debe 

existir en la economía de mercado contra los actos desleales de los competidores, 

se encuentra desarrollado en la ley 256 de 1996 de la cual resulta imperativo 

12. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Auto No. 3777 de 
octubre 20 de 2004. Citado en SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Compendio de doctrina y 
jurisprudencia de Competencia Desleal. Sección “Ámbito Objetivo de Aplicación”. pp. 18-19. Disponible para 
consulta pública en: https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Competencia_Desleal.
pdf. 
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entrar a cotejar para el caso objeto de decisión, los presupuestos contenidos en 

su artículo 2º que delimita el ámbito de aplicación de la citada ley a aquellos actos 

de deslealtad que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (…)”13.

Sobre la finalidad concurrencial de las conductas, la misma norma ha establecido que 
esta se presume cuando, por las circunstancias en que se realiza, resulta objetivamente 
idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza 
o de un tercero. En ese sentido, la Delegatura para Asuntos jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que la concurrencialidad del 
acto resulta relevante por cuanto:

… busca la afirmación y posicionamiento en el mercado de la 
posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición 

de otro competidor…

“(…) busca la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, 

o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor, análisis en el 

que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta 

objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, 

vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, 

que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar 

propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es 

quien demanda”14.

Por su parte, el requisito de trascendencia al mercado de los actos se configura 
cuando la conducta censurada efectivamente se exterioriza y logra escapar del ámbito 
puramente privado de quien la ejecuta proyectándose así frente a terceros. Sobre el 
particular, la misma Delegatura se ha pronunciado de la siguiente forma:

13.

14.

Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. Sentencia del 18 de abril de 2013, con ponencia de la Magistrada 
Ruth Elena Galvis Vergara, proferida en el marco del proceso abreviado promovido por Celcom S.A. en 
proceso de reestructuración en contra de Productos de calidad por TV S.A.S., tramitado bajo el Expediente 
No. 110013199001201179102 01. La cita en cuestión también fue reproducida por la misma sala en: Tribunal 
Superior de Bogotá. Sala Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 2013, con ponencia de la Magistrada Ruth 
Elena Galvis Vergara, proferida en el marco del proceso abreviado promovido por Jesús Giovanny Coronado 
Ríos y Otros en contra de Álvaro Santiago Castañeda Guerrero y Otros, tramitado bajo el Expediente No. 
110013199001201142972 01.
Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Auto No. 84519 del 19 
de julio de 2021. Proferido en el curso del proceso de competencia desleal promovido por WOM S.A. contra 
MILLICOM INTERNATIONAL CELULAR S.A., tramitado bajo el Expediente No. 21-228875. P. 5. En esta providencia, 
el Despacho cita la obra Comentario a la ley de competencia desleal. José Masaguer. Página 121.
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“(…) se exige indefectiblemente que el comportamiento ‘se proyecte o se 

pueda proyectar sobre los terceros (en particular o en general). Deben reputarse 

realizados en el mercado a estos efectos, por lo tanto, aquellos comportamientos 

que trascienden del ámbito meramente privado de su autor’ (…). Porque de lo 

contrario, si el comportamiento no se exterioriza en el tráfico del mercado no 

podría representar efectos en el mismo o podría ser objeto de litigio a la luz de la 

competencia desleal”15.

 Así las cosas, aterrizando en los procesos de competencia desleal iniciados por 
participantes del mercado que reciban cartas remitidas por titulares de patentes o 
sean parte afectada en una solicitud de práctica de pruebas extraprocesales, en las 
que se solicite o pretenda recabar información dirigida a establecer una infracción a 
los derechos de esos titulares, será fundamental que antes de evaluar de fondo las 
conductas puestas a su consideración con el fin de determinar su carácter desleal, el 
operador judicial primero deberá determinar si tal estrategia, por la forma en que se 
despliega resulta tener finalidad concurrencial y si en efecto, trasciende al mercado.

III. ¿Cuándo habría entonces competencia desleal
o un abuso del derecho en estos casos?

1.	 Argumentos de competencia desleal relacionados con la obtención de 
información para realizar análisis de infracción de una patente

Usualmente la estrategia que despliega el titular de un derecho de propiedad industrial 
consiste en remitir comunicaciones solicitando información para acreditar la existencia 
de una infracción a sus derechos o solicitar la práctica de pruebas extraprocesales con 
el mismo fin.  Ante lo anterior, muchos presuntos infractores responden calificando 
dicha conducta como desleal y existen al menos dos casos prácticos en donde han 
iniciado acciones de competencia desleal. 

Es importante aclarar que la conducta será desleal cuando por las particularidades 
en que se despliegue tal estrategia, se pueda acreditar, además del carácter 
concurrencial y de mercado de los actos, que estos resultan contrarios a la buena fe 
comercial16.

Sobre estas situaciones en particular, los tribunales colombianos han establecido 
que esta conducta podrá llegar a ser concurrencial para los efectos de la Ley 256 

15.
16.

Ibid. p. 6.
Definida por José Ignacio Narváez como: “la convicción predicada de quien interviene en el mercado de estar 
actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios”. Narváez 
G., José Ignacio. “Introducción al Derecho Mercantil”. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá D.C. 1995. pág. 252.
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en caso de acreditar que la comunicación ha sido remitida por una persona que no 
tiene legitimación para ello, que se hace una extensión artificial de los derechos que la 
sustentan o que definitivamente no existe fundamento jurídico o fáctico alguno y resulta 
ser un requerimiento a todas luces injustificado.

Como ejemplo encontramos la sentencia N° 20 del 17 de diciembre de 2009 de la 
Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, posteriormente confirmada por la Sala Civil del 
Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un caso en el que la demandada remitió una 
comunicación a la demandante en la que solicitó el cese de comercialización de un 
producto farmacéutico alegando una supuesta infracción a una marca tridimensional 
cuando se comprobó que realmente la marca fundamento de la carta era de carácter 
figurativa. 

En esta decisión, la Delegatura concluyó que los reclamos injustificados en los 
que el titular de un derecho exclusivo pretenda dar un alcance diferente al derecho 
que ostenta con el objetivo de excluir a un competidor del mercado, son los únicos 
que verdaderamente constituyen un acto de mala fe comercial pues las solicitudes 
privadas que se basan en circunstancias verídicas y en las que se exige el respeto por 
tal derecho no solo son legítimas y armónicas sino que también son deseables para 
evitar la proliferación de conflictos:

“Dicho todo lo anterior, es necesario precisar que si Pfizer Products Inc. hubiera 

formulado el requerimiento en estudio, pero sobre la base de aseveraciones 

verídicas, ningún reclamo habría podido prosperar en su contra, pues su conducta 

se habría podido considerar razonable si hubiera reclamado a Tecnoquímicas 

S.A. en defensa de su marca figurativa. “En este sentido, debe colegirse que 

el acto desleal que se le reprocha a la sociedad extranjera demandada no se 

habría configurado, de ninguna manera, si ella hubiera reclamado directamente a 

Tecnoquímicas S.A. el respeto por los derechos de los que es titular. Esa actuación, 

sobra aclararlo, habría sido legítima y armónica con la tendencia del legislador 

a promover la autocomposición de los conflictos, en tanto que la discusión 

sobre bases verídicas es un camino apto para lograr acuerdos que gozan de 

legitimidad por el consenso de los interesados fundamentado en manifestaciones 

de voluntad exentas de vicios. El acto desleal consistió, entonces, en que Pfizer 

Products Inc. se valió de aseveraciones carentes de sustento verídico para, por la 

vía del engaño, determinar la conducta de un competidor”17.

17. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia N° 020 de 
2009. Proferido en el curso del proceso de competencia desleal promovido por Tecnoquímicas S.A. contra 
Pfizer Products INC. y Pfizer S.A., tramitado bajo el Expediente No. 04-013661. P. 12.
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Por su parte, en decisión más reciente, la misma Delegatura especificó que aquellas 
peticiones de información para constatar la existencia de una posible infracción a un 
derecho de propiedad industrial fundamentadas en derechos ciertos y vigentes, en 
principio, no podrán ser consideradas como concurrenciales ni están dirigidas a excluir 
a un competidor del mercado por cuanto están amparadas en una prerrogativa otorgada 
por la ley al titular del derecho:

“Descendiendo en el caso concreto se advierte que no podría predicarse en 

el presente asunto que las comunicaciones presentadas por ACTELION ante la 

sociedad TECNOQUÍMICAS puedan considerarse un acto concurrencial desde el 

punto de vista de la Ley 256 de 1996, teniendo en cuenta que dichos documentos 

corresponden a unos requerimientos que buscan establecer o constatar si la 

demandante se encuentra infringiendo o no una patente, independientemente 

que tal supuesto jurídico no coincida con la realidad. Sin embargo, tal actuación 

se encuentra amparada jurídicamente en el artículo 52 de la Decisión 486 de 

2000 por lo cual el demandado siendo titular de una patente tiene la facultad de 

acudir a los mecanismos jurídicos que se encuentren a su alcance para verificar 

o indagar si un tercero se encuentra presuntamente infringiendo su patente, no 

siendo por consiguiente un acto contrario a la buena fe o a las sanas costumbres 

mercantiles”18. 

Asimismo, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales estableció que estas 
conductas se ven amparadas en las prerrogativas que tiene el titular del derecho 
exclusivo más aún porque por lo general la información necesaria para acreditar una 
posible información no reposa en bases de consulta pública siendo necesario acudir a 
peticiones que involucren directamente al presunto infractor:

“Se debe señalar que el solo hecho de que se presente este tipo de solicitudes 

directamente a un competidor en el mercado a fin de determinar la infracción o no 

de una patente como aconteció en el presente asunto, no puede ser considerada 

como una conducta que tenga la finalidad concurrencial, pues desconoce el 

Despacho como podía el demandado titular de la patente saber a ciencia cierta si 

su derecho de propiedad industrial no sufriría ninguna afectación con el probable 

lanzamiento al mercado de un producto que contiene supuestamente uno de los 

componentes protegidos por la patente, siendo que está información sobre la 

composición del producto se encontraban en poder del accionante, sin que se le 

18. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Auto N° 81921 de 2021. 
Proferido en el curso del proceso de competencia desleal promovido por Tecnoquímicas S.A. contra Actelion 
Pharmaceuticals LTD., tramitado bajo el Expediente N°. 21-223476. P. 6.
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haya permitido a la demandada tener acceso a información concreta específica 

sobre el producto fabricado por la parte actora”19.

En relación con la trascendencia al mercado, se ha concluido que el demandante 
deberá demostrar que efectivamente las comunicaciones se exteriorizaron más allá del 
ámbito privado de las partes con la intención de generar o generando efectos adversos 
a los intereses de mercado del receptor, por ejemplo, en caso de que se comparta con 
proveedores, clientes o consumidores utilizando afirmaciones contrarias a la realidad o 
señalándolo de infractor sin existir fundamentos para ello, así:

“Es de precisar que no se aportó prueba en esta atapa cautelar encaminada 

a demostrar que las comunicaciones objeto de reproche del demandante 

trascendieron al ámbito del mercado, como en el hipotético caso de que el 

demandado hubiese promovido en el mercado una campaña de desprestigio en 

contra del demandante, valiéndose de afirmaciones contrarias a la realidad y que 

tuviese la potencialidad de afectar sus relaciones comerciales con proveedores, 

clientes, usuarios y otros actores del mercado, o en el supuesto jurídico de que 

el demandado hubiese ejecutado una conducta encaminada a impedir que la 

empresa del demandante comercializara sus productos, servicios, percibiera 

utilidades, ganancias con la finalidad de impedir su consolidación en el mercado 

y en fin todas las actividades propias del tráfico mercantil”20.

2.	 Argumentos de competencia desleal relacionados con un abuso del 
derecho a litigar o litigio predatorio

Finalmente, otro de los temas de intersección de estas dos áreas se relaciona con 
el llamado “litigio predatorio”.  Hay ciertas tecnologías que son sujetas a protección 
por diferentes patentes como ocurre en el caso de la telefonía celular o un producto 
farmacéutico. En estos casos, y ante una situación de infracción, es posible que el titular 
de la patente inicie diferentes acciones de infracción para hacer respetar sus derechos 
de patente y las decisiones que se tomen en estos procesos pueden tener efectos sobre 
un mismo producto. 

Sobre lo anterior, otra de las defensas que se presentan por parte del presunto 
infractor se relaciona con un argumento de abuso del derecho a litigar o litigio 
predatorio.  Sobre lo anterior, en diciembre de 2020 el Tribunal Andino de la Comunidad 
Andina emitió la interpretación prejudicial 02-IP-2019, donde realizó un análisis sobre 

19.

20.

Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia del 29 de marzo 
de 2022. Proferido en el curso del proceso de competencia desleal promovido por Tecnoquímicas S.A. contra 
Actelion Pharmaceuticals LTD., tramitado bajo el Expediente N°. 21-223476. Minuto 27:31 – 28:26.
Ibid. P. 7. 
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el litigio predatorio o “sham litigation” (por su término anglosajón) como un acto de 
abuso de posición de dominio, detallando los elementos que se requieren para probar 
tal conducta anticompetitiva existe.

En cuanto a la interpretación particular del artículo 8 de la Decisión Andina 608, la 
Tribunal señaló que podría configurarse un acto de litigio predatorio en los casos en 
que el agente con posición de dominio pretenda impedir la entrada de un potencial 
competidor al mercado debido a los costos y efectos que vinculados a la estrategia de 
litigio.

Específicamente, y para el caso de medidas cautelares, el Tribunal indicó lo 
siguiente: 

“En efecto, cada día que una medida cautelar retrasa injustificadamente el ingreso 

del competidor, este podría estar sufriendo pérdidas considerables, como el pagar 

los intereses de los préstamos bancarios obtenidos para comprar un terreno e 

instalar una fábrica; y cada uno de esos días, la empresa dominante mantiene su 

cuota de mercado, no sobre la base del esfuerzo empresarial, no sobre la base de 

eficiencias económicas, sino simplemente pagando los honorarios de abogados 

y los derechos de tramitación que significan atosigar al competidor con una serie 

de denuncias, demandas y medidas cautelares que, en conjunto, tienen el único 

propósito de restringir la competencia”.

… Con esto en mente, el Tribunal concluyó que el litigio 
predatorio implica el uso abusivo y reiterado de acciones 

legales (administrativas o jurisdiccionales) con el propósito
o efecto de restringir la competencia…

Con esto en mente, el Tribunal concluyó que el litigio predatorio implica el uso abusivo 
y reiterado de acciones legales (administrativas o jurisdiccionales) con el propósito o 
efecto de restringir la competencia. Por lo tanto, la Tribunal señaló que se sobreentiende 
que para que se configure la conducta debe coexistir una pluralidad de procedimientos 
legales, y “la posibilidad de que un solo proceso sea constitutivo de un litigio predatorio 
es bastante difícil y, por tanto, muy excepcional”.

Una vez afirmado el uso reiterado de acciones judiciales, la autoridad nacional 
de competencia debe cerciorarse del objeto, motivación o intencionalidad de dichas 
acciones para que se configure la conducta de litigio predatorio. Si el propósito, 
motivación o intencionalidad no es proteger genuinamente los derechos o intereses 
de la empresa con posición dominante, sino hostigar al competidor o competidores 
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(es decir, que dichas estrategias han sido concebidas con el único fin de restringir la 
competencia), la conducta se considerará abusiva.

… Si el propósito, motivación o intencionalidad no es proteger 
genuinamente los derechos o intereses de la empresa 
con posición dominante, sino hostigar al competidor o 
competidores (es decir, que dichas estrategias han sido 

concebidas con el único fin de restringir la competencia), la 
conducta se considerará abusiva…

… se debe procurar por armonizar los criterios ya existentes 
con el fin de mantener y garantizar el sano equilibrio entre el 
interés del titular del derecho exclusivo, y las garantías tanto 

sustanciales como procesales que también le asisten
a la contraparte…

Conclusiones

Ante la proliferación de casos de infracción de patentes en el país, cada vez se 
presentarán más situaciones en las que las autoridades competentes tengan que sortear 
argumentos de la disyuntiva entre el área de Patentes y el Derecho a la Competencia, por 
lo que es un terreno todavía en construcción y dependerá del tratamiento particular de 
cada una de las objeciones que se lleguen a presentar en el marco de dichos procesos. 

Sin embargo, debido a la naturaleza de cada uno de los derechos y su aplicación 
en la práctica se debe procurar por armonizar los criterios ya existentes con el fin 
de mantener y garantizar el sano equilibrio entre el interés del titular del derecho 
exclusivo, y las garantías tanto sustanciales como procesales que también le asisten a 
la contraparte.

En este sentido,  podría concluirse que el desarrollo de estrategias procesales y 
extraprocesales relacionadas con infracción a un derecho de patente podría considerarse 
desleal en aquellos casos en los que se pueda comprobar que con estas existiría una 
afectación a la posición de mercado del afectado o receptor a través de las siguientes 
situaciones: i) que los fundamentos de los requerimientos carecen de sustento fáctico 
y jurídico; ii) cuando se haga una extensión artificial de los derechos con los que cuenta 
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el titular o simplemente carezca de los derechos que aduce ostentar; iii) cuando la 
estrategia tenga efectos en el mercado, bien sea porque se exterioriza más allá del 
ámbito privado de las partes o porque venga acompañada de conductas paralelas 
dirigidas a desprestigiar sus prestaciones comerciales; y (iv) cuando la intención del 
titular de la patente no sea la observancia de su derecho legal y vigente, si no la de 
hostigar al competidor o competidores.

 



152

Avelina Ponce Gómez de la Torre*

El alcance del derecho de patentes
frente a los productos biotecnológicos

autoreproducibles

Avelina Ponce Gómez de la Torre. Abogada por la Universidad de las Américas (Quito-
Ecuador), Máster en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad de las Américas-
OMPI (Quito, Ecuador), Máster en Dirección de Negocios Internacionales (International MBA) 
por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España), Candidata a PhD (línea de investigación 
Propiedad Industrial, patentabilidad de la biotecnología), por la Universidad de Salamanca 
(Salamanca, España). Actualmente es asociada senior de la firma Bustamante Fabara. Correo 
electrónico: aponce@bustamantefabara.com0002-6238-6020.

*

Introducción
I.	 Las tecnologías autoreproducibles
II.	 El principio del agotamiento del derecho

1.	 Concepto 
2.	 El agotamiento del derecho en el derecho comparado

III.    La problemática del alcance y agotamiento del derecho de 
patente respecto de las tecnologías autoreproducibles
1. 	 Problemática general
2. 	 Bowman vs. Monsanto
3. 	 Monsanto Company  vs. Mitchell Scruggs, Eddie Scruggs, 

and Scruggs Family Farm Supply.
Conclusiones



153

Resumen
El desarrollo de la biotecnología moderna, y en forma específica de la 
ingeniería genética, no solo ha revolucionado el mundo de la ciencia, sino 
también el sistema de patentes. La creciente patentabilidad de desarrollos 
a partir de organismos vivos ha desafiado los requisitos y principios 
básicos de la patentabilidad. Además la patentabilidad de semillas, plantas 
y animales transgénicos, por su capacidad única de autoreproducirse 
sin mayor injerencia del ser humano ha generado un conflicto sobre la 
aplicación del principio del agotamiento del derecho. La jurisprudencia 
norteamericana ha considerado que la puesta en venta de semillas de 
primera generación no agota el derecho de la patente respecto de semillas 
de segunda generación obtenidas a través del almacenamiento de semillas 
y posterior siembra por parte de un agricultor. Estas decisiones cuestionan 
el alcance que tienen las patentes sobre este tipo de invenciones y también 
el perjuicio que puede generar la aplicación del principio del agotamiento 
del derecho sobre todo el sistema. 
Palabras clave: Patente, biotecnología, semillas, tecnología autorepro-
ducible, agotamiento del derecho.

Abstract
The development of modern biotechnology, and specifically genetic engineer-
ing, has not only revolutionized the world of science, but also the patent sys-
tem. The increasing patentability of developments from living organisms has 
challenged the basic requirements and principles of patentability. Specifically, 
the patentability of transgenic seeds, plants, and animals, due to their unique 
ability to self-reproduce without further interference from the human being, 
has generated a conflict over the application of the principle of exhaustion 
of the right. North American jurisprudence has considered that the sale of 
first-generation seeds does not exhaust the patent right with respect to sec-
ond generation seeds obtained through the storage of seeds and subsequent 
sowing by a farmer. These decisions question the scope that patents have on 
this type of invention and the damage that the application or non-application 
of the exhaustion of the right may have with respect to the balance of the 
patent system.
Keywords: Patent, biotechnology, seeds, self-replicating technology, exhaus-
tion of rights.
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Introducción

El desarrollo de la biotecnología moderna, y en forma específica de la ingeniería 
genética, no solo ha revolucionado el mundo de la ciencia, sino también el sistema 
de patentes. La ingeniería genética ha permitido el desarrollo de productos que hace 
algunas décadas eran inimaginables, presentando a la humanidad soluciones en 
áreas de salud, agricultura, alimentación, bioremediación, entre otras. Los desarrollos 
biotecnológicos avanzan en forma rápida, las altas inversiones requieren protección 
efectiva y oportuna en materia de Propiedad Intelectual. El sistema elegido para proteger 
este tipo de invenciones ha sido el de las patentes de invención, así este sistema se ha 
visto en la necesidad de adaptarse a la demanda de la biotecnología, lo cual ha sido un 
desafió, pues dichas invenciones no siempre se adecúan a los requisitos y principios 
tradicionales de patentabilidad.

Una de las áreas en las que la biotecnología, a través de la ingeniería genética ha 
incido considerablemente, es la agricultura.  Las plantas y semillas genéticamente 
modificadas han revolucionado técnicas agrícolas y alimenticias, obteniendo semillas 
resistentes a plagas, al clima, cultivos más eficientes, alimentos básicos con contenido 
nutricional alto, entre otros, pero también han ocasionado, además de críticas, una 
revolución en el sistema de patentes. 

La biotecnología no solo ha desafiado al sistema de patentes en cuanto a la materia 
protegible; la materia viva, sino a la aplicación de éste en cuanto a los requisitos de 
patentabilidad y el alcance del derecho de la patente. Las características únicas que 
poseen las invenciones que involucran materia viva, como la impredecibilidad de 
su comportamiento, hacen que estas no puedan ser vistas como las invenciones 
tradicionales. Una de las características que presentan especialmente las plantas, 
semillas y animales genéticamente modificados, es la autoreproductibilidad. Es decir, 
que, para reproducirse y obtener productos nuevos, no es necesaria mayor intervención 
del hombre, inclusive ocurre en forma natural a través de la polinización.

Esta capacidad de autoreproducirse y materializar un nuevo producto, por ejemplo, 
semillas de segunda generación para una posterior siembra, ha ocasionado un conflicto 
sobre la interpretación y aplicación del principio del agotamiento del derecho y 
alcance de la patente. En el presente artículo se analizará el concepto de tecnología 
autoreproducible, el concepto del agotamiento del derecho de patente, a través del 
análisis jurisprudencial, el conflicto generado respecto del agotamiento del derecho en 
las tecnologías autoreproducibles, y finalmente sugerencias sobre cómo este podría ser 
abordado.
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1.
2.
3.

4.

Sheff, J. N. (2013). Self-replicating technologies. Stanford Technology Law Review, 16, 229–256.
Ibidem.
Lynd, J (2013). “Gone with the Wind: Why Even Utility Patents Cannot Fence In Self-Replicating Technologies.” 
American University Law Review 62, no.3, 663-700.
Ibidem.

I. Las tecnologías autoreproducibles

Los desarrollos biotecnológicos tienen características únicas, que las diferencian de 
los desarrollos tradicionales químicos, una de estas especiales particularidades es la 
autoreproductibilidad. Esta característica se da principalmente en las plantas, semillas 
y animales genéticamente modificados, que no requieren de la intervención del 
hombre para reproducirse, sino que es parte de su naturaleza. Esta particularidad de 
la autoreproductibilidad de ciertas invenciones biotecnológicas incide en el sistema de 
patentes, en especial en el alcance del derecho y el agotamiento de éste. Un caso bastante 
debatido y particular es el de las invenciones sobre tecnologías autoreproducibles, 
como las plantas, semillas y animales transgénicos.

La posibilidad de autoreproducción se encuentra, naturalmente y de forma original, 
solamente en los organismos vivos, desde los microorganismos hasta el ser humano. 
Sin embargo, el desarrollo biotecnológico y el derecho de patentes han hecho posible 
que organismos con capacidad de autoreproducción sean creados en laboratorios y 
que sobre estos recaigan derechos de exclusiva1. Las tecnologías autoreproducibles 
son aquellas que no solamente enseñan a un experto como producirse, sin necesidad 
de experimentación, sino que no necesitan de mayor intervención humana para hacerlo, 
es decir, son una fábrica en sí2.

Otra de las características de las tecnologías autoreproducibles, como las semillas 
genéticamente modificadas, es que pueden contaminar cultivos vecinos a través de 
procesos naturales como la polinización cruzada3. En este supuesto, no es el agricultor 
que compró la semilla quién se beneficia de la tecnología patentada, sino una tercera 
persona cuyos cultivos, que, en forma involuntaria y desconocida, se benefician de una 
nueva tecnología4. También se puede dar el caso de que la polinización cruzada se 
produzca entre distintos cultivos de propiedad del agricultor que inicialmente adquirió 
las semillas.  

Los ejemplos más famosos de tecnologías autoreproducibles, que pueden ser 
propagadas en forma natural o por voluntad y conocimiento de un agricultor son los 
siguientes:

•	 Semillas genéticamente modificadas resistentes a herbicidas. Conocidas 
como Roundup Ready. En este caso, cuando un herbicida es esparcido en 
un cultivo, solo afecta a la maleza y no al cultivo en sí.
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•	 Semillas genéticamente modificadas resistentes insectos. En ese caso, 
las semillas son genéticamente modificadas para matar insectos y pestes 
sin la necesidad de herbicidas, el producto más conocido es el Maíz Bt.

•	 Otros ejemplos de semillas genéticamente modificadas, capaces de 
autoreproducirse, incluyen aquellas que han sido modificadas para incluir 
distinto contenido nutricional5. 

Las tecnologías autoreproducibles, siempre que cumplan con los requisitos de 
novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, son patentables: la inversión de tiempo 
y dinero que requiere su desarrollo exige que estas sean protegidas.

II. El principio del agotamiento del derecho

1.  Concepto

El principio del agotamiento del derecho es considerado un principio esencial en 
el área de la Propiedad Intelectual. Su objetivo es el de equilibrar el libre comercio y 
movilización de bienes y servicios con el derecho de exclusiva derivado de la Propiedad 
Intelectual.  El agotamiento del derecho es parte de un conjunto de normas y principios 
que buscan la delimitación del derecho de exclusiva, como son la territorialidad, la 
temporalidad y la especialidad, y excepciones como el uso no comercial o con fines 
de investigación6. El fin último de las limitaciones y excepciones a los derechos de 
Propiedad Intelectual, es el de alcanzar un equilibrio entre el derecho del titular de 
explotar su marca, obra de arte, invención etc…, el libre comercio y la posibilidad de la 
sociedad de tener acceso fácil a la cultura, la medicina y la tecnología7. 

El agotamiento del derecho se encuadra dentro de la necesidad de fomentar el libre 
comercio. A diferencia de otras limitaciones y excepciones, que son alcance territorial 
o regional, el agotamiento del derecho, generalmente, tiene alcance global, ya que su 
objetivo es la promoción de la libre circulación de bienes y servicios8.

En materia de patentes, el agotamiento del derecho es una limitación estructural, 
presupone la transferencia de la posibilidad de terceros de aprovechar, por medios 
lícitos, el producto o procedimiento protegido9. Es decir, el momento en el que un 
producto o procedimiento patentado ha sido puesto en forma legal en el comercio, 

5.
6.

7.
8.
9.

Ibidem
Castro García, J. D. (2009). Al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Revista de la Propiedad 
Inmaterial, 13, 253–282.
Ibidem
Ibidem
Massaguer, J. (2006). El Contenido y Alcance del Derecho de Patente. Actualidad Jurídica (Uría Menéndez), 173–187.
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por su titular, el derecho de exclusiva concluye, el titular ya no podrá perseguir futuras 
ventas y usos de dicho producto o procedimiento. Cabe señalar, que el agotamiento 
del derecho no es indiscriminado, abarca solamente el uso y venta que naturalmente 
se derivan de la puesta en el comercio10. Así, el agotamiento del derecho no incluye 
actos como la transformación o manipulación de productos, la producción y 
comercialización más allá de lo permitido, la manufacturación de nuevos productos, 
entre otros.

2.	 El agotamiento del derecho en el derecho comparado

El agotamiento del derecho de patentes ha sido plasmado en varias legislaciones. 
Por ejemplo, el artículo 54 de la Decisión 486 del Comunidad Andina señala “La patente 
no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un 
producto protegido por la patente, después de que este producto se hubiese introducido 
en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su 
consentimiento o económicamente vinculada a él”. 

En el caso del derecho europeo, el Convenio de la Patente Europea permite a cada 
Estado Miembro el desarrollo local de los derechos conferidos por la patente y las 
limitaciones a éstos. La Ley Española de Patentes en su artículo 61 numeral 2, exceptúa 
del derecho de exclusiva el siguiente caso:  “Los derechos conferidos por la patente 
no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que 
ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por 
el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos 
que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior 
del producto”. Normas como las citadas han sido citadas han sido adoptadas en los 
distintos países.

En materia de biotecnología, que es la que nos atañe, pocas legislaciones han 
incluido normas específicas para este tipo de invenciones respecto del agotamiento del 
derecho, se destacan las siguientes:

La Directiva Europea 1998/44 EC, en sus artículos 9-11, recoge principios similares, 
aunque más restringidos y específicos, a los reconocidos por la Corte Suprema de los 
Estados Unidos:

•	 El derecho de exclusiva sobre un producto patentado que contenga 
información genética se extiende a todo producto que contenga dicha 
información y en el cual se ejerza la función de la información genética.

El alcance del derecho de patentes frente a los productos biotecnológicos autoreproducibles

10. Ibidem
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•	 Agotamiento del Derecho: La protección de una patente sobre un producto 
que contenga material biológico, no se extiende a la materia biológica 
obtenida por manipulación o reproducción, cuando el producto haya sido 
puesto legítimamente en el mercado, siempre que sea el resultado de la 
normal utilización del producto. La protección no se extiende a futuras 
reproducciones o manipulaciones.  El artículo 10 de la Directiva delimita 
el agotamiento del derecho respecto de las patentes biotecnológicas, 
intentando resolver el problema sobre de la autoreproducción.

La Ley Española de Patentes en el artículo 52 numeral 3, dispone:

“Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a 

la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia 

biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta 

en el mercado en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o 

con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado 

necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia 

biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente 

para nuevas reproducciones o multiplicaciones. Esta limitación no se aplicará 

cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se 

oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.”

Disposiciones similares se pueden encontrar en la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina de Naciones, que en su artículo 54 señala:

“Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente 

no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o 

propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, 

siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para 

usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio 

y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o 

propagación.”

De igual forma, la legislación brasilera ha incorporado la siguiente norma:

“(U)tilizar libremente, poner en circulación o comercializar un producto patentado 

que hubiere sido legalmente comercializado por el titular de la patente o su 

licenciatario, a condición de que el producto patentado no sea utilizado para la 

multiplicación o propagación comercial del material vivo considerado”.

De estas normas cabe señalar las siguientes características, que no todas las 
incorporan, pero que son esenciales:
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•	 El material biológico sobre el cual se aplica el agotamiento del derecho es 
aquel que es producto de la utilización usual de éste. Es decir, no cabe el 
agotamiento cuándo el material biológico es producto de la propagación 
y multiplicación que no sean resultado de la siembra de semillas o cría de 
animales. Las legislaciones latinoamericanas expresamente señalan que 
se exceptúa la multiplicación y la propagación.

•	 Es un beneficio exclusivo del agricultor.

•	 El agotamiento se refiere a material biológico autoreproducible, es decir 
no alcanza a aquel material biológico que para reproducirse requiere de 
mayor intervención del hombre.

El agotamiento del derecho es un principio básico y esencial dentro del sistema de 
patentes, pues es una de las herramientas que permite que éste cumpla sus funciones 
de incentivar la innovación y al mismo tiempo hacer que las nuevas tecnologías sean de 
fácil acceso para la sociedad. Sin embargo, el principio de agotamiento del derecho fue 
desarrollado cuando aún el avance tecnológico no preveía el desarrollo de invenciones 
a base de materia viva, de la ingeniería genética, y menos aún de tecnologías que sean 
autoreproducibles.

… El agotamiento del derecho es un principio básico y 
esencial dentro del sistema de patentes…

III. La problemática del alcance y agotamiento
del derecho de patente respecto

de las tecnologías autoreproducibles

1.	 Problemática general

La posibilidad de autoreproducción de las invenciones biotecnológicas, en especial 
las plantas ya animales transgénicos, hace que el alcance de éstas y la aplicación del 
principio del agotamiento del derecho, no puedan ser determinados en la misma forma 
que las invenciones tradicionales, como lo son aquellas en el área química y mecánica. 
Para evidenciar esta problemática, se analizarán famosos procesos judiciales iniciados 
por la compañía biotecnológica Monsanto, en contra de agricultores en los Estados 
Unidos de América.

Las tecnologías autoreproducibles, llegaron para rebasar y poner a prueba los límites 
del derecho de patente y la competencia desleal. Estas tecnologías, comprendidas 
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en alimentos, plantas, animales, vacunas, entro otros, al autoreproducirse, sin mayor 
esfuerzo humano, hacen que la primera venta del titular de la patente pueda ser la última, 
ya que el usuario, para obtener un producto nuevo, una vez agotado el que inicialmente 
adquirió, no necesitaría acudir nuevamente al titular11.  Es así como, las tecnologías 
autoreproducibles, y en especial las referentes a semillas y plantas, han generado 
un conflicto entre el alcance del agotamiento del derecho con la primera venta. Este 
conflicto nace de la propia naturaleza del principio del agotamiento del derecho, ya que 
este, como se analizó en párrafos anteriores, hace referencia al producto puesto en el 
mercado, más no a productos nuevos, como lo son la segunda y siguientes generaciones 
de semillas genéticamente modificadas. La posibilidad única de autoreproducirse de 
este tipo de invenciones, ocasiona que un simple uso de estas derive en la creación de 
un nuevo producto susceptible de ser considerado como infractor12. Ni la jurisprudencia 
ni la doctrina han podido delimitar en forma cierta que se entiende por nuevo producto 
en estos casos, ni tampoco delimitar el principio del agotamiento del derecho a fin de 
lograr un equilibrio entre los derechos del titular, los del usuario y el libre mercado.

11.

12.
13.
14.

Lim, D. (2013). Self-Replicating Technologies and the Challenge for the Patent and Antitrust Laws. Cardozo Arts & 
Ent. L.J., 32, 131–223.
Sheff, J. N. (2013), ver nota 1.
Lynd, J (2013), ver nota 3
Ibidem

… las tecnologías autoreproducibles, y en especial las 
referentes a semillas y plantas, han generado un conflicto 

entre el alcance del agotamiento del derecho
con la primera venta…

En la agricultura, era una práctica usual que los agricultores adquieran semillas 
de productores o distribuidores, las siembren y guarden semillas de la cosecha para 
siguientes siembras13. Con el advenimiento de la tecnología, está práctica se vio 
afectada, pues hoy en día, esas semillas son productos biotecnológicos protegidos por 
patentes. 

Este hecho, junto con la característica de autoreproductibilidad de las semillas, 
ha generado distintas prácticas comerciales y el cuestionamiento del alcance del 
agotamiento del derecho. Un ejemplo de estas nuevas prácticas comerciales es 
la inclusión en los contratos de licencia de cláusulas específicas que prohíben el 
almacenamiento de una cosecha para su posterior siembra, es decir prohíben el uso de 
semillas de segunda generación14. 
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Esta práctica ha traído el cuestionamiento de si la utilización de semillas de 
segunda generación correspondería a un conflicto de infracción de derechos por el no 
agotamiento del derecho de patente, o a un conflicto civil por infracción de contrato. En 
este artículo se analizará como la jurisprudencia norteamericana a tratado la posibilidad 
de que corresponda a una infracción de derechos de patente.

2.	 Bowman v. Monsanto Co

Dentro del proceso Bowman v. Monsanto Co. Et Al., la Corte Suprema de los Estados 
Unidos emitió una sentencia que causó cuestionamientos en el sector agricultor, 
pues parecería que rompió el principio de agotamiento del derecho permitiendo a la 
compañía Monsanto sancionar a sus licenciatarios rebasando los límites de su derecho 
de exclusiva15. Este proceso fue altamente criticado tanto desde el lado de la innovación 
y la ciencia, como del lado de la agricultura,pues no había punto medio; o la Corte 
favorecía a las compañías biotecnológicos o a los pequeños y medianos agricultores16. 
El principio del agotamiento del derecho no contempla términos medios; éste, o es 
aplicado o no, el derecho se agota o no se agota. Así, la Corte Suprema debía decidir si 
el almacenamiento de semillas de segunda generación (la primera de ellas adquiridas 
legalmente), y su posterior siembra, correspondían a una infracción de patente, 
protegiendo en forma ilimitada el derecho del titular, o a un caso de agotamiento del 
derecho de patente, limitando en forma extrema el derecho del titular y favoreciendo 
la agricultura17. La Corte concluyó que un agricultor no puede reproducir semillas 
protegidas por una patente a través de la siembra y cosechas posteriores, sin el permiso 
del titular de la patente18.

Monsanto Co, la compañía biotecnológica más grande a nivel mundial, es titular de 
dos patentes sobre semillas de soja (tecnología Roundup Ready) resistentes al Glifosato. 
Esta tecnología permite a los agricultores esparcir glifosato sobre sus cultivos, para 
eliminar plantas y hierbas dañinas, sin que este afecte las plantas de soja19. Monsanto 
pone en el comercio las semillas protegidas mediante licencias concedidas a través de 
la propia compañía o a través de terceros autorizados, dichos contratos se limitan a la 
siembra y cosecha de una sola temporada, es decir a la siempre y cosecha de la primera 
generación de semillas20. Los contratos de licencia especifican que los agricultores no 

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Corte Suprema de los Estados Unidos. Bowman v. Monsanto Co. Et Al. 569 U. S. Sentencia del 13 de mayo de 2013.
Uwazurike A (2018), Remaking Making: Integrating Self-Replicating Technologies with the Exhaustion Doctrine, 59 
B.C. L. Rev. 389, https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol59/iss1/10
Ibidem
569 U. S., ver nota 15
Ibidem
Ibidem
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pueden almacenar semillas cosechadas para nuevas siembras y cosechas, siendo 
necesaria la compra de nuevas semillas para futuras temporadas21.

Vernon Bowman, pequeño agricultor que adquirió las semillas de soja protegidas para 
una temporada, debido al éxito de esta tecnología, para no comprar nuevamente una 
licencia de alto costo, adquirió el producto vendido por otros agricultores y productores, 
que conocía utilizaban la tecnología de Monsanto, de los cuáles pudo obtener semillas 
para volverlos a sembrar y así obtener nuevas cosechas con la tecnología patentada22. 
La forma de identificar las semillas que portaban la tecnología de Monsanto fue 
esparcir glifosato sobre los cultivos, a sabiendas de que solamente las plantas con esta 
tecnología resistirían23.  Repitió este procedimiento durante varias temporadas, hecho 
ante el cual Monsanto presentó una demanda por infracción a sus patentes24. Como 
defensa, Bowman alegó el agotamiento del derecho de las patentes, pues su cosecha 
provenía de la compra de productos legalmente introducidos en el mercado, más no de 
la semilla en sí, alegó también que la compra de semillas patentadas daba derecho a los 
agricultores a utilizar el producto de estas (futuras generaciones) en forma ilimitada25. 

Tanto la Corte de Distrito como la Corte del Circuito Federal, consideraron que 
efectivamente existía una infracción al derecho de patente de Monsanto, y que el 
agotamiento del derecho no era aplicable al caso. La Corte Suprema también afirmó la 
sentencia en base a los siguientes argumentos:

21.
22.
23.
24.
25.

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem. Uwazurike A (2018), ver nota 16.

… El agotamiento del derecho no incluye la reproducción o 
materialización de la invención por parte del usuario…

•	 El agotamiento del derecho se refiere al producto protegido específico, 
es decir a la realización específica de la invención, que se vendido o de 
otra forma puesto en el comercio por medios legales. Este criterio parte 
de la concepción tradicional del agotamiento del derecho, pues éste 
fue desarrollado respecto de productos mecánicos o químicos, en los 
cuáles la realización puesta en el comercio no es autoreproducible, para 
una nueva realización es necesaria la intervención del hombre, lo cual 
manifiestamente corresponde a una infracción del derecho. En el caso de 
las tecnologías autoreproducibles esto no es evidente, pues no existe una 
definición concreta y aplicable de lo que se entiende por reproducción o 
realización de la invención.
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•	 El agotamiento del derecho no incluye la reproducción o materialización 
de la invención por parte del usuario. Estos actos deben ser considerados 
con infracción de los derechos de una patente. El almacenamiento 
de semillas y su futura siembra, debe considerarse como un acto de 
reproducción de la invención.

•	 El derecho del demandado (Bowman) estaba limitado por la cosecha de 
las semillas adquiridas por medios legales, ya sea para su posterior venta 
o consumo propio.

•	 La reproducción de semillas mediante la compra de producto a agricultores 
y productores o al guardar el producto de la siembra, para su posterior 
uso y aprovechamiento constituyen una infracción al derecho de patente, 
pues se asimila a la realización de un nuevo producto.  Al aceptar una 
demanda por infracción de patente, la Corte está reconociendo que el 
demandado, al tenor de los descrito en las reivindicaciones, es decir del 
alcance de la patente, ha quebrantado el derecho de exclusiva del titular. 
La capacidad de autoreproducción de las semillas, y de tecnologías 
similares, no es compatible con la naturaleza del principio de agotamiento 
del derecho, pues el usuario de éstas se convierte, automáticamente, en 
un realizador de nuevos productos26.

El análisis de la Corte es de especial interés e impacto, pues evidencia que, en 
casos como el presente, la aplicación del agotamiento del derecho perjudicaría al 
titular y al sistema de patentes en general, pero también perjudica el desarrollo usual 
de la agricultura. La Corte señala que aplicar el principio de agotamiento del derecho, 
al permitir el uso y aprovechamiento de semillas guardadas o adquiridas a otros 
agricultores, tomando en cuenta la capacidad de autoreproductibilidad, ocasionaría que 
Monsanto solamente pueda realizar una venta de su producto, ya que, a partir de esta 
primera y única venta, la capacidad de reproducción es infinita, permitiendo que tanto 
vendedores como agricultores aprovechen este fenómeno obteniendo réditos muy 
altos. Adicionalmente, la temporalidad de la protección de la patente también se vería 
afectada; indirectamente agotada27.

Por otro lado, la decisión de declarar los actos de Bowman como una infracción de 
derechos de patente perjudica el desarrollo normal de la agricultura, especialmente la 
actividad de pequeños y medianos agricultores, pues la inversión que deben realizar 
para cada temporada de siempre y cosecha sería cada vez mayor, pues para cada 

26.
27.

569 U. S., ver nota 15. Sheff, J. N. (2013), ver nota 1.
Ibidem
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temporada, una licencia de uso de semillas patentadas debe ser adquirida. Se puede 
concluir que ya sea la aplicación del agotamiento del derecho o la declaración de 
una infracción, en este tipo de procesos y respecto de tecnologías autoreproducibles, 
perjudica de una u otra manera el equilibrio del sistema de patentes, afectando a los 
titulares derechos y al desarrollo de la innovación, o a los usuarios y al fácil acceso de 
nuevas tecnologías.

3.	 Monsanto Company  v. Mitchell Scruggs, Eddie Scruggs, and Scruggs 
Family Farm Supply

Un proceso similar es el de Monsanto Co vs Mitchell Scruggs, Eddie Scruggs, and 
Scruggs Family Farm Supply Defendants. La Corte de Distrito realiza un análisis parecido 
y más amplio sobre el alcance de una patente biotecnológica cuyo objeto es una semilla. 
La diferencia radica en que este caso involucra, además de las semillas de soya, semillas 
de algodón genéticamente modificadas resistentes al glifosato y a ciertos insectos, y, el 
demandado, en vez de adquirir nuevamente producto de otros agricultores y productores, 
guardó el producto de su cosecha, lo limpió y utilizó las semillas para nuevas siembras28. 
En el transcurso de los años 1998-2000 Scruggs, de la primera y única compra de semillas 
para siembra de 10 acres obtuvo suficientes semillas para realizar siembras de 2000 y 
8000 acres29. Al igual que en el caso anterior, el demandado alegó el agotamiento del 
derecho de la patente al haberse introducido la primera generación de semillas en el 
mercado, y además la existencia de una licencia implícita de uso30. 

En sentencia, la Corte del Circuito Federal claramente establece que esta capacidad 
peculiar de ciertas tecnologías patentadas de autoreproducción, específicamente de 
semillas y plantas, no implica ningún derecho al usuario o licenciatario de estas para 
usar el producto autoreplicado, de aplicarse el principio del agotamiento del derecho, 
se estaría perjudicando el derecho de exclusiva del titular de la patente31. Para que 
opere dicho principio, las semillas obtenidas después de la primera cosecha deben ser 
nuevamente introducidas, en forma legal, al mercado, pues se trataría de un nuevo 
producto que requiere una nueva primera venta32.  

28.

29.
30.
31

32.

Corte de Apelaciones de los Estados Unidos Circuito Federal 459 F.3d 1328, 1334, 1342 (Fed. Cir. 2006) Monsanto 
Company  v. Mitchell Scruggs, Eddie Scruggs, and Scruggs Family Farm Supply Defendants. Sentencia de 16 de 
agosto de 2006.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
“The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated 
copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology 
would eviscerate the rights of the patent holder.”
Ibidem
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La Corte, al emitir este criterio, reconoce esta característica única que poseen las 
invenciones biotecnológicas, especialmente aquellas derivadas de la ingeniería genética 
como son los organismos genéticamente modificados. Por lo tanto, al tratarse de 
organismos vivos genéticamente modificados y que pueden autoreplicarse, el alcance 
de la patente abarca el producto obtenido a través de esta autoreplicación, ya que se 
trata de un nuevo producto, así no sea este creado por el hombre. Así, la capacidad 
de autoreproducción no está contemplada dentro del principio de agotamiento del 
derecho, sino del alcance de la patente determinada en las reivindicaciones. Este hecho 
hace parecer que el alcance de una patente biotecnológica es más amplio que en 
otros campos de la tecnología, lo cual no es cierto, lo que realmente sucede es que las 
particularidades que presentan los organismos genéticamente modificados ocasionan 
que los principios básicos del sistema de patentes no puedan ser aplicados en la forma 
usual y tradicional. En este caso, esta particularidad evidencia que el principio de 
agotamiento del derecho no puede ser aplicado, pues su concepción original no puede 
ser adaptada a las tecnologías autoreproducibles.

… la capacidad de autoreproducción no está contemplada 
dentro del principio de agotamiento del derecho, sino del 

alcance de la patente determinada en las reivindicaciones…

… esta particularidad evidencia que el principio de 
agotamiento del derecho no puede ser aplicado, pues su 

concepción original no puede ser adaptada a las
tecnologías autoreproducibles…

Conclusiones
Si bien existen normas y jurisprudencia que han tratado de extender y desarrollar 
el principio del agotamiento del derecho en las invenciones biotecnológicas, estos 
intentos no han sido suficientes ni claros. El hecho de que el desarrollo del principio de 
agotamiento haya ocurrido con anterioridad a la expansión de la biotecnología moderna, 
es claro que ha derivado en que este no pueda ser aplicado en su forma original a este 
tipo de invenciones. Como se ha observado, ya sea la aplicación o no aplicación de este 
ocasionan una distorsión en el sistema de patentes y en la concepción tradicional del 
alcance del derecho de una patente, ya sea afectando al titular o al usuario; afectando 
la innovación o el acceso a nuevas tecnologías. 

Identificar el objeto/producto puesto en el mercado, en las tecnologías como la 
mecánica y la química, es más sencillo, así como el uso y aprovechamiento justo de este, 
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contrario a lo que sucede cuándo la invención se autoreproduce, por lo cual establecer 
en qué momento ocurre el agotamiento del derecho de la patente es prácticamente 
imposible. 

Otra de las alegaciones presentadas dentro de los varios casos de infracción 
referentes al uso indebido de semillas patentadas, es el uso o infracción inocente. 
Otro de los efectos de la autoreproducción de las invenciones biotecnológicas, es 
que ciertos hechos ajenos a la voluntad del hombre pueden ocasionar la migración o 
movimiento del material biológico protegido conocido como “genetic drift”. Este tipo 
de migración del material biológico se da especialmente por la polinización, así dicho 
material es llevado a otros cultivos en los que se expresa la mutación genética, también 
ocurre por la fertilización cruzada. Los sistemas de patentes han dejado este tema 
por fuera, ocasionando que en muchos casos infractores inocentes sean vulnerables 
a penalidades, o por el contrario que infractores que, si bien en un inicio pueden ser 
inocentes, con conocimiento del suceso natural ocurrido se beneficien ilegítimamente 
de una tecnología patentaba y no pueda ser objeto de acciones de infracción. Este 
es otro hecho que pone a las invenciones biotecnológicas en desprotección o en 
abuso del derecho frente al actual sistema de patentes, pues como se ha mencionado, 
las normas actuales sobre el agotamiento del derecho no abarcan a las tecnologías 
autoreproducibles, así se haya intentado acoplarlas, su esencia no ha sido concebida 
para estos casos.

Los varios casos de infracción derivados de las patentes de propiedad de Monsanto 
y los principios recogidos en la Directiva Europea, evidencian que al delimitar y llevar a 
la práctica el alcance de las patentes sobre semillas, plantas, animales genéticamente 
modificados y similares, no se pueden aplicar los principios generales reconocidos en el 
sistema de patentes y la jurisprudencia. El alcance de la patente, en estos casos, puede 
llegar a confundirse con principios sobre la limitación del derecho de patente, como es 
el agotamiento del derecho. 

La característica de autoreproducibilidad, que solamente se da en tecnologías 
como la biotecnología, no se encuentra en la química y la mecánica, demanda no un 
análisis de cómo se debe aplicar el agotamiento del derecho respecto de este tipo de 
invenciones, sino una redefinición, pues ha sido evidenciado que su concepción original 
es inaplicable y perjudicial para el sistema de patentes. Esto no quiere decir que los 
derechos no deben ser limitados o deben ser muy limitados, quizás deban establecerse 
limitaciones más específicas, pero se deben definir normas que se adecúen a las 
necesidades de la industria, ya que ni las incorporadas al sistema de patentes, ni las del 
sistema de protección de las obtenciones vegetales, han logrado aportar con soluciones 
útiles a la autoreproductividad de las biotecnologías. Otro de los debates que exigen 
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estas nuevas tecnologías, es el de la definición y alcance del término reproducir/realizar/
manufacturar, pues solamente a partir de éste se podrá definir cuándo el derecho de 
patente sobre una tecnología autoreproducible se agota, y así lograr un equilibrio entre 
el uso justo de ésta y el ejercicio del derecho del titular.

La principal crítica a esta problemática sobre el alcance de las patentes sobre 
organismos genéticamente modificados, y cobre los cuáles no son aplicables los 
principios generales del sistema de patentes, es que afecta económicamente a los 
agricultores. El principal riesgo es que las restricciones por la necesidad de obtener 
licencias descendentes en productos agrícolas patentados o que contengan una 
tecnología patentada, como semillas, debido a la facultad de autoreproducción de éstas 
sean permanentes ya que la protección alcanza a todas las generaciones afectando 
así el comercio y la agricultura. Adicionalmente, se estaría contradiciendo con la 
naturaleza del sistema de patentes. Adicionalmente, la investigación a pequeña escala 
y la experimentación por parte de pequeños agricultores también se ve obstaculizada. 
Finalmente, las decisiones de las distintas Cortes en los citados procesos, tiene 
repercusión en todas aquellas áreas de la tecnología donde exista la posibilidad de 
autoreproducción de la materia protegida, es decir, abarca a todos los organismos 
genéticamente modificas, incluyendo animales, la terapia génica humana y animal y la 
nanotecnología.

Como lo estableció la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Monsanto 
Co., vs Bowman, la aplicación de los principios generales del sistema de patentes a la 
biotecnología no solamente afecta al usuario, la investigación y la sociedad en general, 
sino que también puede afectar al titular de una patente agotando injustificadamente su 
derecho y desincentivando así la investigación. Más allá de las críticas sobre el alcance las 
patentes sobre organismos genéticamente modificados, estos hechos deben revisarse 
no desde la perspectiva de las normas y directrices aplicadas usualmente a las patentes; 
agotamiento del derecho, entre otros, sino desde la necesidad de desarrollar normas y 
directrices acordes a la naturaleza de este tipo de invenciones. Es claro que la aplicación 
de las normas generales y que hasta el día de hoy rigen el sistema de patentes incide 
en la propia naturaleza del sistema, creando un desequilibrio entre los intereses de los 
titulares de patentes, el comercio y la investigación. Así, el enfoque correcto sería el de 
replantear cómo delimitar el alcance de la patente para recobrar el equilibrio, y no el de 
denegar derechos de exclusiva a las patentes biotecnológicas.  

… el enfoque correcto sería el de replantear cómo delimitar el 
alcance de la patente para recobrar el equilibrio, y no el de denegar 

derechos de exclusiva a las patentes biotecnológicas…
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Resumen
La pregunta que pretende resolver este artículo es si las manifestaciones 
artísticas moralmente problemáticas (por mal gusto, inmoralidad, 
escandalo, obscenidad o vulneración de las buenas costumbres) están 
protegidas por la libertad de expresión y si las marcas que tienen las 
mismas características pueden o no ser registradas. 
Palabras clave: Libertad de expresión, marcas escandalosas, marcas 
inmorales

Abstract
The question that this article seeks to resolve is whether morally problematic 
artistic manifestations (due to bad taste, immorality, scandal, obcenity or vio-
lation of good customs) are protected by freedom of expression and whether 
brands that have the same characteristics should or should not be registered.
Keywords: Freedom of expression, scandalous marks, immoral marks
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Introducción

La libertad de expresión es el derecho que tienen todas las personas a expresar y 
difundir libremente su pensamiento, sus opiniones, informaciones e ideas personales, 
sin limitación alguna1, a través del medio y la forma que escojan2. Es un derecho con 
dos dimensiones: una individual y una colectiva3. La individual es el derecho formal que 
tienen las personas a manifestarse sin interferencias y a utilizar el medio que deseen 
para difundir sus expresiones mientras que la colectiva se materializa en la posibilidad 
que tienen las personas de recibir o no la expresión de los pensamientos, ideas, 
opiniones e informaciones por parte de su emisor4. 

La pregunta que busca resolver este artículo es si las manifestaciones artísticas 
moralmente problemáticas están protegidas o no por la libertad de expresión, y si las 
expresiones, gráficos o signos distintivos que tienen las mismas características pueden 
registrarse o no como marcas.  

Para resolver esa inquietud hay que empezar por precisar el concepto de libertad 
de expresión, revisar lo que ha sucedido en la vida real con las marcas que podrían ser 
calificadas por algunos como obscenas o inmorales y considerar varios fallos recientes 
producidos en Estados Unidos y en Europa que han relajado este tipo de prohibiciones 
por dar prelación al respeto por la libertad de expresión.  

I. Definición y alcance del  derecho a la libertad de expresión

La libertad de expresión tiene las siguientes características5: es la regla general por lo 
que ante cualquier duda se aplica el principio pro libertate; su titularidad es universal, 
las garantías que provee son inalienables e imprescriptibles; es un derecho preferente 
que sólo puede limitarse excepcionalmente; su protección opera en doble vía (para 
emisores y receptores); es un derecho que debe interpretarse según los instrumentos 
internacionales suscritos por cada país en la materia; no tiene efectos patrimoniales y la 
censura está prohibida de manera perentoria,  sin excepciones6. Veamos: 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Inclusive “(...) sin consideración de fronteras”. Ver:  Cepeda, Manuel José. “Los derechos fundamentales en la 
Constitución de 1991”. Consejería presidencial para el desarrollo de la Constitución, Editorial Temis, Bogotá, 1992. 
pág. 211, citando el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07 y  C-442, mayo 25/11. 
Ídem.
Para algunos doctrinantes sólo el derecho a emitir información es un derecho de carácter constitucional porque 
el derecho a recibirla “es un simple reflejo de la manifestación activa y no es directamente accionable”.   Cepeda, 
Manuel José. “Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991”. Consejería presidencial para el desarrollo 
de la Constitución, Editorial Temis, Bogotá, 1992. pág. 211. 
Ídem. 
“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. Albert 
Camus (1913-1960).
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(1)  La libertad de expresión es la regla general por lo que ante cualquier duda se aplica 
el principio in dubio pro libertate7. 

“En virtud del principio in dubio pro libertate y el carácter preferente de la libertad 

de expresión, toda limitación legal a ese derecho debe ser entendida en forma 

estricta, de suerte que entre dos interpretaciones posibles y razonables de una 

norma legal, debe siempre preferirse aquella que favorezca un ejercicio más 

amplio de la libertad de expresión”8.

El principio in dubio pro libertate es tan importante que hace que cualquier 
limitación a la libertad de expresión se presuma, de entrada, inconstitucional9. De ahí 
que la Corte Constitucional de Colombia lo haya incluido como una de las tres reglas 
constitucionales indispensables para la interpretación de la libertad de expresión, 
a saber:  (i) hay una presunción en favor de la libertad de expresión, que supone la 
primacía de esta libertad frente a otros derechos, valores y principios constitucionales 
en casos de conflicto, incluso del buen nombre y la honra, según el caso (ii) existe el 
supuesto de inconstitucionalidad en las limitaciones relacionadas con la libertad de 
expresión en materia de regulación del Estado y (iii) la censura previa está prohibida de 
manera perentoria10.
(2) Su titularidad es universal. La expresión “toda persona” empleada por el artículo 20 
de la Constitución de Colombia, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) 
significa que se trata de un derecho cuya titularidad es universal y sólo se requiere ser 
persona para ejercerlo: personas naturales, personas jurídicas11, empresas con o sin 
ánimo de lucro y medios de comunicación.
 (3) Las garantías la libertad de expresión son inalienables (no se pueden enajenar) e 
imprescriptibles (no se extinguen con el transcurso del tiempo) pues merecen protección 
estatal en todo tiempo y lugar12.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

En realidad el principio in dubio pro libertate constituye el meollo de la doctrina de todos los derechos 
fundamentales. Significa que los derechos humanos “deben interpretarse del modo más amplio posible. Es decir, 
conforme a este principio, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca la libertad y restrictivamente 
todo lo que la limite”. León Bastos, Carolina. “La interpretación de los derechos fundamentales según los tratados 
internacionales sobre derechos humanos: un estudio de la jurisprudencia en España y Costa Rica”. Editorial Reus, 
2010, pág. 275.     
Uprimny Rodrigo, Fuentes Adriana, Botero Catalina y Jaramillo Juan Fernando. “Libertad de prensa y derechos 
fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005)”. Fundación Konrad 
Adenauer, DeJusticia y Andiarios, Bogotá, 2006, pág. 126. El texto cita a Colombia, Corte Constitucional. Sentencias 
T-403/92, C-087/98, T- 094/00, C-010/00.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-219, marzo 17/09. 
Ídem.
Los sindicatos son titulares de la libertad de expresión. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-434, mayo 23/11.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-327, mayo 10/10.
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(4) El derecho a la libertad de expresión tiene carácter preferente13 aunque no es 
absoluto. 

“El carácter preferente de las libertades de expresión, información y de prensa 

no significa, sin embargo, que estos derechos sean absolutos y carezcan de 

límites. Así, no sólo no existen en general derechos absolutos sino que, en 

particular, la libertad de expresión puede colisionar con otros derechos y valores 

constitucionales, por lo cual, los tratados de derechos humanos y la Constitución 

establecen que ciertas restricciones a esta libertad, son legítimas. Así, conforme 

a la Convención Interamericana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las 

Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para asegurar (i) el respeto 

a los derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la protección de la 

seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas”14.

No obstante lo anterior,  la Corte Constitucional en otro pronunciamiento afirmó 
que la libertad de expresión era un derecho absoluto que sólo podía limitarse 
excepcionalmente en casos muy precisos, establecidos de manera taxativa en tratados 
internacionales vinculantes para Colombia15. Veamos:

13.

14.
15.

“El derecho a la libertad de expresión es prevalente, y generalmente se le otorga primacía sobre los derechos 
al buen nombre y a la honra, con los cuales frecuentemente resulta enfrentado, salvo que se demuestre por el 
afectado la intención dañina o la negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que 
vulneran o amenazan sus derechos fundamentales”. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-602, diciembre 
12/95.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07.  Una de estas normas es la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la cual, en el numeral 5° del artículo 13 dispone que “Estará prohibida por la ley toda 
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones 
a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

La libertad de expresión 
sólo se puede limitar en 

los siguientes casos:

Propaganda
de la guerra

Apología
del odio

Pornografía 
infantil

Apología de la 
violencia y del 

delito

Instigación
pública y directa 

al genocidio

Fuente: Elaboración propia
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16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

Se dice que el célebre juez Holmes en Estados Unidos sostenía que la libertad de expresión nunca se podría 
extender a la posibilidad de gritar ¡fuego! en un sitio público porque generaría una reacción inmediata que podría 
vulnerar otros derechos. “Las conductas de incitación son uno de los ejemplos donde la libertad de expresión se 
convierte en acción y es entonces limitable”. Uprimny Rodrigo, Fuentes Adriana, Botero Catalina y Jaramillo Juan 
Fernando. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia 
(1992-2005). Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia y Andiarios, Bogotá, 2006, pág. 9. y 10.  
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11.
“La libertad de expresión, verbal o no verbal, es valiosa en cuanto posibilita la proyección de cada persona como 
sujeto individual y permite la realización de sus planes de vida (...)”.Colombia, Corte Constitucional. Sentencia 
C-650, agosto 5/03.
“(...) (A)ún las expresiones inútiles, anodinas, impulsivas, carentes de importancia social o inclusive contrarias a las 
prácticas sociales y a las verdades recibidas, gozan de protección constitucional”. Colombia, Corte Constitucional. 
Sentencia C-650, agosto 5/03.
“Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”. George Orwell.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00.
Ídem.

Mensaje protegido
por la libertad
de expresión

Contenido: protege 
las expresiones 

socialmente aceptadas 
y las ofensivas

Forma: 
audiovisual, 

escrita, simbólica, 
artística

Tipo de difusión: 
en papel, 

electrónica

Fuente: Elaboración propia

La apología al odio es una expresión que alude a la propaganda ideológica mientras 
que la apología a la violencia y al delito contiene una incitación inmediata a la acción16. 
En Colombia, por ejemplo, son delitos la instigación a la guerra; la instigación a delinquir, 
la pornografía con personas menores de 18 años, el genocidio, la apología del genocidio 
y la incitación a la agresión física o verbal. 

Toda otra forma de expresión humana que no haya sido objeto de consenso 
internacional queda amparada por la libertad de expresión. En consecuencia, la 
libertad de expresión resguarda tanto las expresiones exteriorizadas mediante el 
lenguaje convencional, como las manifestadas por medio de conducta simbólica o no 
convencional17, verbal o no verbal18.

De hecho la libertad de expresión protege tanto las ideas inofensivas, inútiles, 
anodinas19 e indiferentes como las inquietantes o peligrosas que no son aceptadas por 
la mayoría de la sociedad20, porque en una democracia lo que debe prevalecer es el 
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura21.

Además, la libertad de expresión protege el contenido, la forma y el tipo de difusión 
del mensaje22.
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Pero no sólo está protegido el contenido, la forma y el tipo de difusión. También 
está amparado su tono. La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible la 
norma que prohibía la transmisión de programas informativos o periodísticos en tono de 
arenga, discurso o declamación23 pues estimó que se trataba de restricciones ambiguas.

“No es claro a partir de qué nivel de vehemencia o de acaloramiento del locutor, 

entramos en el tono de arenga o discurso, por lo cual la delimitación de cuáles 

contenidos son sancionables queda abandonada al criterio subjetivo de las 

autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esas reglamentaciones. 

La enorme ambigüedad que implica la aplicación de una tal restricción pone 

entonces en riesgo excesivo la libertad de expresión, sin que sea claro que 

la disposición favorezca el cumplimento de un objetivo constitucional de 

importancia”24 .

23.

24.
25.
26.

Colombia. Ley 74 de 1966. Artículo 10º: “Las transmisiones de programas informativos o periodísticos no podrán 
hacerse en tono de arenga, discurso o declamación (...)”.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00.
Ídem.
Este tema es tratado por Tobón Franco, Natalia y Varela Pezzano, Eduardo. “Derecho de entretenimiento para 
adultos”. Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2010, pag. 33.

… libertad de expresión protege tanto las manifestaciones 
socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, 

alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, 
chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o 
simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias…

… los problemas jurídicos que surgen del enfrentamiento
entre la libertad de expresión, la pornografía, la obscenidad,

el mal gusto y la indecencia…

Se puede afirmar que la libertad de expresión protege tanto las manifestaciones 
socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, 
lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, 
escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas 
mayoritarias25.

Es muy difícil calificar una expresión como socialmente ofensiva26. Cada 
sociedad, en cada momento de su historia, según el criterio moral imperante, decide 
cómo tratar legal y jurisprudencialmente los problemas jurídicos que surgen del 
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enfrentamiento entre la libertad de expresión, la pornografía, la obscenidad, el mal 
gusto y la indecencia. 

En Estados Unidos históricamente se han aplicado dos acercamientos. Uno que 
ordena realizar un test que permita definir qué es o no obsceno (como el Miller test27), y 
si resulta que la expresión objeto de análisis es obscena, se limita su manifestación. Una 
segunda aproximación sería aquella que permite la expresión libre de lo pornográfico, 
obsceno o indecente, porque tal calificación puede ser muy subjetiva y violar la Primera 
Enmienda que contempla la libertad de expresión. 

La primera opción se acogió hace más medio siglo la Corte Suprema de Justicia 
norteamericana dispuso que ninguna expresión literaria o artística obscena –por ser 
contraria al orden público y la moralidad– estaba protegida por la libertad de expresión28. 
En ese entonces, la Corte estadounidense definió los materiales obscenos como 
aquellos que despiertan intereses lascivos o impúdicos “prurient interest” relacionados 
con el sexo. Es así como en el caso Miller v. California29, la Corte Suprema insistió en que 
lo obsceno no era susceptible de protección legal pues 

“como mínimo, las demostraciones o descripciones patentemente ofensivas 

y morbosas de conductas sexuales deben estar provistas de un valor literario, 

artístico, político o científico serio para efectos de ser protegidas por la primera 

enmienda”. 

Luego, en el caso de Paris Adult Theater I  v. Slaton30, la Corte americana insistió en 
que lo obsceno carecía de protección legal porque el derecho del Estado a mantener una 
sociedad decente estaba por encima del interés de los particulares  que en esta materia 
serían los adultos que deseaban contemplar obras calificadas como obscenas. Solo fue 
en 1974,  por la época de Jenkins v. Georgia31, cuando la Corte Suprema norteamericana 
moduló el concepto de obscenidad y sentenció que la sola muestra de desnudez no era 
suficiente para hacer que el material fuera legalmente obsceno32. 

En el Reino Unido, aunque también se consideró durante mucho tiempo que lo 
obsceno carecía de protección legal, la jurisprudencia estuvo más preocupada por 
determinar quién era el receptor del material obsceno que por definir propiamente qué 
debía entenderse por tal. Es así como la ley británica sobre publicaciones obscenas 

27.

28.
29.
30.
31.
32.

Estados Unidos, 413 U.S. 15 (1973). Allí la Corte Suprema insistió en que lo simplemente obsceno no es susceptible 
de protección legal mediante de figuras de propiedad intelectual porque “como mínimo, las demostraciones o 
descripciones patentemente ofensivas y morbosas de conductas sexuales deben estar provistas de un valor 
literario, artístico, político o científico serio para efectos de ser protegidas por la primera enmienda”.
Estados Unidos, Roth v. U.S. 354 US 476 (1957).
Estados Unidos, 413 U.S. 15 (1973).
Estados Unidos, 413 U.S. 49 (1973).
Estados Unidos, 418 U.S. 153 (1974).
“La pornografía es el erotismo del otro”. Woody Allen. 
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de 1959 –British Obscene Publications Act– explicó que es obsceno todo aquello que 
“probablemente tienda a depravar y corromper a las personas, dadas las circunstancias, 
que lean, vean u oigan el asunto…”33. 

En Colombia, por el contrario, existe una sola tendencia: privilegiar la libertad de 
expresión en la mayoría de los casos, pues los jueces temen tomar partido por  

“una determinada perspectiva de la sexualidad humana, que sirva de parámetro 

de juicio y exclusión de las expresiones que reflejen perspectivas diversas en este 

complejo y sensible tema”34.  

Así, aunque la industria del entretenimiento para adultos no está prohibida en el 
Colombia, el Estado puede limitar el acceso de las personas a este tipo de espectáculos 
–por  ejemplo por razones de edad35 o localización– , reglamentar las condiciones de 
venta, uso, exhibición y distribución de estos productos o servicios e incluso, está en 
capacidad de prohibir o castigar con pena de prisión a quienes participen en estas 
actividades cuando se desarrollan en determinadas circunstancias, como ocurre, por 
ejemplo, en el caso de la pornografía infantil36.
(5) La protección de la libertad de expresión opera en doble vía pues puede ser reclamada 
no solo por los emisores o difusores de información –sujetos activos en el proceso 
comunicativo–, sino también por los receptores de la misma –sujetos pasivos–37. Es 
más, 

33.
34.

35.

36.

37.

Véase este mismo análisis en la sentencia T-391, mayo 22/07 de la Corte Constitucional
“(…) El orden plural establecido por el Constituyente de 1991, el respeto por la diversidad y el posicionamiento 
crucial de la libertad de expresión en nuestro país justifican esta postura, fundamentada en el principio pro libertate 
y respetuosa de las razones filosóficas, históricas y prácticas que compelen a las autoridades colombianas a 
privilegiar la libertad de expresión entre los demás derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos”. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07, atrás citada—
Desde 1970 el tema de la clasificación de películas cinematográficas según la edad del auditorio ha sido un 
tema de gran preocupación para el  legislador colombiano. En ese entonces no sólo se establecían los rangos de 
edades para poder asistir a las  películas sino que el Decreto 1355 de ese año, en el artículo 156, establecía que 
sólo podrían ser prohibidas las películas que incitaran o hicieran una apología al delito. Actualmente, el artículo 
22 de la Ley 1185 de 2008 establece que ninguna película podrá pasarse en salas de cine o sitios abiertos al 
público sin autorización previa del Comité de Clasificación de Películas, -aunque se exceptúa de este requisito 
la exhibición en festivales de cine- y la Resolución 1708 de 2009 del Ministerio de Cultura clasifica las películas 
entre películas para todo público, películas aptas para mayores de siete años, películas aptas para mayores de 12 
años, películas aptas para mayores de 15 año, películas aptas para mayores de 18 años y películas para mayores 
de 18 años, que generalmente son las de contenido pornográfico. La misma resolución dispone que “(E)n todo 
caso el Comité de Clasificación de películas no podrá prohibir la exhibición de películas u ordenar la supresión de 
escenas” y ordena que, en el caso en que el Comité de Clasificación de Películas no se pronuncie oportunamente 
sobre una película que ha sido sometida a su consideración, la película se considerará apta para mayores de 12 
años.
Este tema es tratado en detalle en Tobón Franco Natalia y Varela Pezzano Eduardo, Derecho de entretenimiento 
para adultos, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2010, pag. 33. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-627, agosto 10/12.
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“En virtud de este derecho los receptores pueden exigir, además, cierta `calidad´ 

en la información recibida. Concretamente, están habilitados para exigir que sea 

veraz e imparcial como explícitamente lo prescribe el artículo 20 de la Carta de 

1991 y, adicionalmente, que quien difunda información la diferencie `claramente 

de las opiniones´”38.

(6) Las normas sobre libertad de expresión deben interpretarse de conformidad 
con los instrumentos internacionales.  En efecto, adicional al amparo que le otorga 
la Constitución Política de Colombia, la libertad de expresión goza de protección 
reforzada pues está contemplada en instrumentos internacionales que establecen 
estándares mínimos de protección que los Estados vinculados a estos convenios 
se encuentran obligados a respetar39. Específicamente en Colombia el artículo 93 
de la Carta establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por 
el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 
los estados de excepción, hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, 
prevalecen en el orden interno40. 
(7) Se trata de un derecho sin implicaciones patrimoniales relacionado con la libertad de 
pensamiento, reunión o asociación. 

“La libertad de expresión en su genuina naturaleza no proyecta efectos 

patrimoniales, ella es una proyección orgánica de las libertades de la persona, 

particularmente de la libertad de pensamiento, como también de la libertad de 

reunión y de asociación. El vínculo entre estos derechos es evidente: pensar 

libremente, expresar lo que se piensa y hacerlo grupalmente para compartir 

ideas políticas, religiosas o similares, las cuales en sus orígenes filosóficos 

no estuvieron relacionadas con actividades económicas ni con el ánimo de 

lucro”41.

38.
39.

40.

41.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-327, mayo 10/10
“El bloque de constitucionalidad relativo a la libertad de expresión ha de estar integrado por las normas 
internacionales, en particular el Pacto de San José y la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
junto con las interpretaciones que de tales textos han presentado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
También ha de otorgarse un peso distinto a las opiniones, pues la naturaleza judicial de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y su competencia sobre Colombia, implica que sus opiniones, más que tenidas en cuenta, no 
pueden ser ignoradas internamente”. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-1319, diciembre 13/01. 
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 38909, julio 10/13, citando Corte Interamericana de Derechos 
Humanos –sin especificar fuente-. De otro lado la Corte Constitucional ha dispuesto que las disposiciones que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad sirven como: i) regla de interpretación respecto de la dudas que 
puedan suscitarse al momento de la aplicación de derechos fundamentales; ii) se aplican cuando no exista norma 
directamente aplicable al caso; iii) orientador de las funciones del operador jurídico, y iv) limitan la validez de las 
regulaciones subordinadas. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-067/03.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-592, julio 25/12.
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(8) La censura está prohibida42. De manera perentoria, sin matices y sin excepciones, la 
censura está prohibida en Colombia. Sin embargo, el ejercicio de la libertad de expresión 
conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades concomitantes y posteriores para 
quien se expresa. 

“De manera perentoria, sin matices, sin excepciones y sin confiar al legislador 

la regulación de la materia, el segundo inciso del artículo 20 dice: ‘No habrá 

censura´. Lo anterior, por cuanto “[l]a censura es el más aberrante de los controles 

previos a la libertad de la prensa y de los demás medios de comunicación porque 

representa el mayor grado de invasión del núcleo esencial de dicha libertad. Sin 

embargo, no es la única modalidad de control previo. Existen muchos tipos de 

controles previos y a lo largo de la historia de occidente la creatividad de quienes 

inventan formas abiertas o sutiles, directas o indirectas, generales o específicas, 

de control previo parece no tener límites”43.

Dicho de otra manera, el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto 
de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad posterior para 
quien lo haya cometido44.

II.  Manifestaciones artísticas moralmente problemáticas

La libertad de expresión, además de proteger la difusión del pensamiento y la opinión, 
abarca también el derecho a manifestarse de manera artística45. 

La libertad de expresión artística es un derecho fundamental de aplicación 

inmediata, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. Y es 

razonable que así sea, pues la expresión artística constituye el medio por 

excelencia para la realización del potencial creador de todo ser humano, 

resultando así corolario obligado del libre desarrollo de la personalidad. Por esta 

vía se hace efectivo el deber impuesto al Estado, de promover y fomentar la 

creación de la identidad nacional a través de la cultura46.

42.

43.
44.

45.

46.

García Sergio, Gonza Alejandra. “La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de derechos 
humanos”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito Federal, 
México, 2007, pág. 21.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03.
García Sergio, Gonza Alejandra. “La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de derechos 
humanos”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito Federal, 
México, 2007, pág.33.
Así lo consagra el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia: “La búsqueda del conocimiento y la 
expresión artística son libres […]”.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-104, marzo 8/96.
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Cualquier persona puede expresar artísticamente lo que ve en la realidad o en 
su imaginación, independientemente de la temática que escoja, la técnica que utilice 
e, inclusive, su talento para hacerlo. Será el público quien determine si desea o no 
contemplar tal obra o adquirirla, si es que está en venta. 

En consecuencia, una producción con contenido pornográfico, obsceno o de mal 
gusto –sea un libro, una película, un cuadro, una fotografía– será una manifestación 
artística que se puede proteger por la vía del derecho fundamental a expresarse, y 
será el público quien decida si desea o no contemplarla y, en general, si goza o no de 
aceptación47. Esa fue la tesis que sostuvo la Corte Constitucional de Colombia cuando 
rechazó la decisión del director del Instituto de Cultura y Turismo de Valledupar, cuando 
ordenó descolgar las fotografías y cuadros del pintor y fotógrafo Celso Castro, que se 
exhibían en los muros de la entidad. 

El artista exhibía 30 imágenes que contenían fragmentos que mostraban las figuras 
de hombres desnudos en “variadas actitudes y contextos, algunos de ellos con el pene 
en erección, así como a imágenes de alimentos con simbología fálica”48.  El directivo 
del centro cultural opinaba que las obras –por su contenido sexual explícito– debían ser 
descolgadas de las paredes del Instituto para proteger la moral y las buenas costumbres de 
la ciudadanía. El artista interpuso una tutela y ganó, pues la Corte Constitucional consideró 
que el director del Instituto no debió haber tomado la decisión de quitar de las paredes las 
obras de manera unilateral, sin haber seguido el debido proceso previsto en el reglamento 
interno de la entidad, que exigía una consulta previa al Consejo Directivo del Instituto de 
Cultura y Turismo de Valledupar (una ciudad de tamaño intermedio en Colombia).

En un Estado como el que define la Constitución, en el que las personas son 

moralmente autónomas, a nadie puede impedírsele difundir o tener acceso a las 

obras que quiera, so pretexto de su contenido inmoral o antiestético. El hacerlo, 

entrañaría un acto de censura, proscrito de nuestro ordenamiento constitucional 

y violatorio del derecho a la difusión de la expresión artística. La censura consiste, 

precisamente, en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la sola 

razón de ser contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología 

es la acogida por la mayoría de habitantes de una región o de todo el territorio 

colombiano49. 

La Corte Constitucional aprovechó este caso para explicar que la libertad de 
expresión artística tiene dos dimensiones: una absoluta y una relativa. La libertad para 
crear o proyectar artísticamente el pensamiento es absoluta. Esta libertad:

47.
48.
49.

Ídem.
Ídem.
Ídem.
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[N]o admite restricción alguna, aparte de las limitaciones naturales que la técnica 

escogida le imponga al artista, y las fronteras de su propia capacidad para convertir 

en realidad material lo que previamente existe solo en su imaginación. Cualquier 

acto, particular o de autoridad, que pretendiese poner freno al desarrollo del 

impulso vital del hombre creador, constituiría una afrenta a su dignidad humana50. 

En cambio, la facultad que tienen los galeristas y demás personas que muestran las 
obras artísticas para decidir qué obras exhiben o dan a conocer al público es relativa: 
si son galeristas privados tienen derecho a decidir si exhiben o no una obra según su 
gusto e intereses, pero si se trata de entidades públicas o de entidades particulares 
encargadas de prestar un servicio público, deben tomar cualquier decisión de manera 
motivada, previo el seguimiento de un proceso reglado: si se trata de “medios oficiales 
de difusión, o de medios particulares encargados de la prestación de un servicio público, 
la difusión artística debe someterse a la previa autorización que, con base en criterios 
acordes con la Constitución, otorguen las autoridades competentes”51. Si combinamos 
la afirmación anterior con los hechos del caso relatado, concluimos que todas las 
entidades públicas o mixtas, que tengan alguna relación con la exhibición de obras de 
arte, deben diseñar procedimientos reglados para tomar la decisión de exhibir o no 
una obra y para informarle al artista la decisión tomada, que de ser negativa, debe ser 
motivada. 

De cualquier forma en algunos casos resulta difícil determina qué es ofensivo, inmoral 
u obsceno. Por ejemplo, para algunos debería estar prohibido el ultraje a símbolos 
patrios, pero para otros no es admisible sancionar penalmente tal conducta, porque 
ello vulnera la libertad de expresión. Precisamente esta última fue la tesis adoptada 
por la Corte Constitucional de Colombia cuando declaró que la tipificación del delito de 
“ultraje a símbolos patrios” era inconstitucional, pues la expresión “ultraje” contenida 
en la norma52 incluía contenidos semánticos demasiado diversos que daban lugar a 
juicios subjetivos no permisibles en un proceso sancionatorio53. Piénsese, por ejemplo, 
en quien realiza manifestaciones artísticas, crea vestimentas o adornos con símbolos 
patrios: ¿los ultraja? 

En efecto, la expresión “ultrajar” incluye un catálogo de actividades muy amplio:

50.

51.
52.

53.

Ídem. En un caso más reciente, en el que una artista combinó elementos del culto católico con sugestivas 
representaciones del cuerpo femenino, el Consejo de Estado de Colombia sentenció: “Que no se comparta 
o resulte ofensivo para algunos ciudadanos la exposición `Mujeres Ocultas, no es un argumento válido para 
restringir el derecho a la libertad de expresión de la artista”. Colombia, Consejo de Estado, Sentencia octubre 
23/14, Exp. 25000-23-41-000-2014-01380-01(ac.
Ídem.
Colombia, Código Penal, Ley 599 de 2000. Artículo 461: “Ultraje a emblemas o símbolos patrios. El que ultraje 
públicamente la bandera, himno o escudo de Colombia, incurrirá en multa”.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-575 agosto 26/09.
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Acciones como dañar, estropear, deteriorar, deslucir, ofender, humillar, manosear, 

arrugar, marchitar, tratar mal, insultar, injuriar, insolentar, difamar, vejar, despreciar. 

Ciertos comportamientos vinculados con el verbo ‘ultrajar’ suponen la agresión 

física, el deterioro material del bien objeto de ultraje. Otras acciones suponen la 

intención de humillar, de vilipendiar el bien ultrajado. En el espectro de acciones 

marcado por dichos límites, están comprendidas por una parte ciertas conductas 

ultrajantes que pueden constituir manifestación legítima del derecho a la 

libertad de expresión, y por otra parte la pluralidad de contenidos semánticos 

de la expresión puede dar lugar a juicios subjetivos por el juzgador al momento 

de apreciar una conducta. Piénsese, por ejemplo, en ciertas manifestaciones 

artísticas que involucren los símbolos patrios o en la utilización de los símbolos 

patrios en adornos personales o prendas de vestimenta, si bien en ciertos casos 

este empleo puede ser considerado una exaltación de los símbolos patrios, 

en otros puede ser interpretado como una forma de mancillar los valores 

representados en los mismos.

Por ello la Corte Constitucional concluyó que la tipificación del delito de “ultraje a 
símbolos patrios” violaba la Constitución y específicamente la norma que protege la 
libertad de expresión. Es más, el alto tribunal estimó que la tipificación de tal conducta 
como delito era una acción desproporcionada e ineficaz para proteger la existencia y 
seguridad del Estado54. 

La Corte citó un famoso caso norteamericano en el que se afirmó que prender 
fuego a la bandera nacional constituía manifestación legítima de la expresión individual 
directamente protegida por la primera enmienda55 y otro en el que se estableció que no 
podía ser delito prender fuego a un ejemplar de una ley en las escaleras del Capitolio 
como protesta contra las políticas nacionales e internacionales del Gobierno56, pues ello 
constituía una limitante ilegítima a la libertad de expresión. 

¿Y si la expresión artística se considera de mal gusto? La Corte Constitucional de 
Colombia sentenció que resulta difícil calificar si una expresión es de buen gusto o no 
puesto que “en una sociedad pluralista, no existen concepciones uniformes y aceptadas 
por todos, acerca del significado del decoro y del buen gusto. Así, para ciertas personas, 
hablar de determinados asuntos, constituye un acto indecente, mientras que para otras 
personas es un asunto no solo normal sino también necesario”57.

54.
55.

56.
57.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-575 agosto 26/09.
Estados Unidos, Texas v. Johnson, 1989. A juicio de la Corte norteamericana la importancia simbólica de la bandera 
no se protege con acciones sancionatorias, sino mediante la educación sobre valores sociales.
Estados Unidos U.S. v. Eichman, 1990. Citado en Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-575, agosto 26/09
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-010, enero 19/00. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Es más, la calificación puede depender de la época. En Estados Unidos de los años 
setenta, en el famoso caso de Cohen v. California, un joven activista contra la guerra de 
Vietnam fue condenado en primera instancia por llevar una chaqueta con las palabras 
Fuck the draft (al diablo con el servicio militar). Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia 
de ese país revocó tal decisión, pues estimó que solo era posible limitar el lenguaje que 
se usa en las protestas cuando puede causar violencia o desorden58. Toda esta discusión 
sobre las expresiones artísticas se observa también cuando se trata de registrar marcas 
inmorales, escandalosas o contra las buenas costumbres. 

III. Marcas inmorales o escandalosas

Una de las prohibiciones normalmente encontradas en las legislaciones sobre propiedad 
industrial es la referente al registro de marcas escandalosas o inmorales. Así acontece, 
por ejemplo, en las leyes sobre propiedad industrial y marcas de la Comunidad Andina 
(art. 135 literal p)59), México (art. 4) y Estados Unidos (15 U.S.C. §1052 2(a)).

Dentro de las definiciones para las palabras “escandaloso” e “inmoral” se 
encuentran, por supuesto, las expresiones “obsceno”, “vulgar”60 y “pornográfico” pero 
no existe un criterio uniforme para aplicar estos conceptos.  En Estados Unidos, por 
ejemplo, se ha negado el registro de signos que a pesar de no estar compuestos por una 
palabra o una expresión obscena o vulgar si guardaban cierta conexión con contenido 
sexual explícito61, como en los casos de las marcas Libido62 y 1-800-Jackoff63. En otras 
oportunidades, y contradictoriamente, el examinador estadounidense ha permitido el 
registro de marcas como Big Pecker Brand64 y Badass65.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

“El lenguaje tiene que ser más que simplemente ofensivo o molesto para ser proscrito, y la decisión no se puede 
basar en las reacciones subjetivas del público sino en una posibilidad objetiva de desorden”. Estados Unidos, 
Cohen v. California [403 US 15 (1971)].
Artículo 135-  No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) p) sean contrarios a la ley, a la moral, al 
orden público o a las buenas costumbres.
Vulgar como sinónimo de obsceno. Se hace esta aclaración pues el término “vulgarización” en materia marcaria 
se utiliza para referirse a una denominación que ha adquirido un uso corriente o común. “(…)Este fenómeno 
de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo 
que ha dejado de tener capacidad distintiva (…) Como ejemplos de la vulgarización de marcas se encuentran 
Chicléts, Aspirina, Vaselina, Creolina, DDT, Thermo y otros (…)” —véase Alemán, Marco Matías. Marcas. Normativa 
subregional sobre marcas de productos y servicios, Top Management International, Bogotá, 1995, p. 84—.
Véase Andel-Khalik, Jasmine, “To live in in-‘fame’-y: Reconceiving scandalous marks as analogous to famous 
marks”, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, vol. 25, 2007, pp. 205-209.
Ex parte Parfum L’Orle, Inc., 93 U.S.P.Q. (BNA) 481 (P.T.O. 1952) (argumentando que la expresión “Libido” hace 
alusión a deseo sexual).
In re Boulevard Entm’t, Inc., 334 F.3d 1336, 1339 (Fed. Cir. 2003) (argumentando que la palabra “Jackoff” significa masturbarse).
In re Hershey, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1470, 1471 (T.T.A.B. 1988) (argumentando que el empleo vulgar de la expresión 
“Pecker” para referirse a “pene” es arcaico).
In re Leo Quan Inc., 200 U.S.P.Q. (BNA) 370, 371 (T.T.A.B. 1978) (argumentando que únicamente una porción de la 
población entendería que la expresión badass se compone de la palabra ass).
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En 2006, la compañía Cybernet Entertainment, LLC solicitó el registro de la marca 
Fuckingmachines ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) 
para identificar “servicios de espectáculos de carácter erótico y sexual, a saber, que 
proporcionan un sitio web ofreciendo clips de películas, fotografías y otros contenidos 
multimedia, con acceso limitado a espectadores adultos y con exclusión de cualquier 
uso de la marca salvo en medios de comunicación o sitios donde se ofrezca contenido 
erótico u orientado para adultos”66. Inicialmente, la USPTO estimó que la marca era 
atentatoria de la moral pública por el uso de la expresión fucking, considerada ofensiva 
y vulgar67.

El solicitante de la marca, sin embargo, argumentó su solicitud y explicó que la 
raíz de la palabra fucking, es decir, fuck, significaba, según el diccionario, “copular”, 
expresión que carecía de sentido vulgar u ofensivo. Agregó, además, que el público 
norteamericano utiliza dicha expresión no sólo para referirse a un acto sexual, sino 
también en otros contextos para expresar pasión (absofuckinglutely!), rabia (fuck you), 
deseo (fuck me o fuck me harder) o engaño (to fuck)68. La marca, no obstante, fue 
negada en marzo 17 de 2008.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) también negó el 
registrado la palabra fuck en varias oportunidades. Los casos más recientes son los de 
las marcas Lulafuck In Heaven One God…And One Lulafuck69 y Fuckers70.

En mayo de 2009, la Trademark Trial and Appeal Board de la USPTO negó el registro 
de la marca Pussy Natural Energy para identificar una bebida energizante, señalando que 
la expresión Pussy era “(…) jerga para ‘genitales femeninos” y, por lo tanto, escandalosa, 
porque dicho término es “(…) vulgar, ofensivo, tabú, obsceno y grosero”71. 

66.
67.
68.

69.
70.
71.

En la página web www.fuckingmachines.com se hace una relación de los productos y servicios que se ofrecen. 
Véase el expediente No. 78680513 en la United States Patent and Trademark Office (USPTO).
Ídem. “How many times did we double over in laughter as children when we heard Eddie Murphy call someone a 
motherfucker?”, argumentó el apoderado de Cybernet Entertainment, LLC. 
Exp. 979513.
Exp. 432808.
In re Shearer, No. 78690531 (T.T.A.B. 2009).

PUSSY NATURAL ENERGY, negada por la USPTO por “escandalosa”
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En contraste, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha registrado 
la palabra PUSSY en más de una oportunidad, en los expedientes de las marcas Pussy72 
y Pussycat73. En México, el IMPI también ha registrado Pussy Jeans Company74.

En cuanto a palabras obscenas o escandalosas en lengua castellana, el Tribunal 
Supremo español —Sala de lo Contencioso Administrativo— confirmó en 2009 la 
negación de las marcas Aguardiente De Puta Madre y Aguardiente Hijoputa por parte de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas75.

Sin embargo, la negación no se basó en la connotación grosera de tales expresiones, 
sino en el carácter descriptivo que podrían tener en el mercado:

  Sin perjuicio de lo ya dicho sobre su carácter contrario a las buenas costumbres, 

las dos expresiones adicionales que realmente identifican a los marcas 

denegadas (esto es, “hijoputa” y “de puta madre”) han llegado a convertirse en 

el lenguaje castellano vulgar en términos que, aplicados a ciertos artículos de 

consumo humano, se consideran por quienes emplean dichas expresiones como 

indicadores de productos de calidad excepcional. 

72.
73.
74.
75.

Exp. 92.270369, 92.270428, 92.270368. 
Exp. 92.339865.
Exp. 509982.
Sentencia de abril 2 de 2009. Rec.1180/2007.
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En Sur América, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) del Perú negó en 2009 el registro de la marca El Pezweon, 
solicitada para distinguir productos de la Clase 25 (prendas de vestir) de la Clasificación 
Internacional de Niza76. La Dirección de Signos Distintivos de la entidad señaló que la 
partícula WEON era una contracción de la palabra “Huevón” y, por consiguiente, resultaba 
contraria a “la moral y a las buenas costumbres”, prohibición legalmente establecida por 
la Decisión 486 de la Comunidad Andina77.

76.

77.
78.

La Novena Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de 
Niza puede consultarse en http://www.wipo.int/classifications/nivilo/.  
Resolución Nº 015444-2009/DSD-INDECOPI.
Resolución 1600 de noviembre 23 de 2001.

 EL PEZWEON, negada en Perú por ser contraria a la moral y a las buenas costumbres

Tal vez es buena idea identificar los factores que deben ser considerados por el 
examinador de marcas antes de rechazar el registro de un signo invocando razones de 
moralidad y buenas costumbres. El INDECOPI sugirió el siguiente test78:

1)	 La propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado; 

2)	 La naturaleza de los productos o servicios a los que pretenda aplicarse la 
marca y

3)	 La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los 
productos o servicios identificados con la marca. 

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el caso C-240/18 
‘Fack Ju Göhte’, estableció su propia serie de principios que deben ser analizados a 
la hora de valorar si procede el registro de una marca que pueda vulnerar las buenas 
costumbres o principios de moralidad. Son ellos: 
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1)	 Contextualizar el caso de acuerdo con un amplio consenso de la sociedad. 

2)	 Adaptarse al momento social concreto.

3)	 Valorar con objetividad, adoptando la figura de persona razonable que 
muestre un criterio de sensibilidad y tolerancia social.

4)	 Alejarse de criterios subjetivos como “el mal gusto”.

5)	 Tomar en consideración todos los factores que concurren en cada caso 
en particular.

En Colombia se presentó el caso de una empresa de esmaltes de uñas que llamó 
‘Buscona’, ‘Zángana’, ‘Muérgana’, ‘Casquivana’, ‘Fufurufa’, ‘Pícara’ y ‘Erótica’, a varios de 
sus productos. El asunto es que en épocas de mujeres empoderadas y del #metoo, estas 
marcas generaron un enfrentamiento interesante entre quienes defienden conceptos 
como libertad de empresa, libertad de expresión y los abanderados de la  moral y las 
buenas costumbres79.  

79. Imagen tomada de Colombia. El Espectador. “La respuesta de Masglo ante las críticas por los nombres de sus 
esmaltes”. Julio 14/2015. En https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/la-respuesta-de-masglo-ante-
las-criticas-por-los-nombres-de-sus-esmaltes/ . [Consultado 20 ago. 2020].

El tema es discutible como todo lo que tiene que ver con moralidad, pero lo cierto 
es que cada vez adquiere más importancia en los estrados judiciales analizar las marcas 
a la luz de la libertad de expresión. Para no ir más lejos recientemente el Tribunal de 
Apelación de Estados Unidos declaró la inconstitucionalidad parcial de la norma que 
prohibía el registro de marcas inmorales o escandalosas contemplada en 15 U.S.C.S. 
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80.

81.
82.

Al demandante (Eric Brunetti) en este caso concreto la USPTO le había negado el registro de la marca para ropa 
“FUCT” (que según él aludía a la expresión “Friends U Can’t Trust” o en español “Amigos con los que puedes 
contar”) por considerar que se trataba de una expresión “ofensiva” y “vulgar” pero el alto tribunal sentenció que la 
prohibición del registro de marcas “inmorales” o “escandalosas” contemplada en el Lanham Act (15 U.S.C. §§ 1051 
et seq) infringe la protección de la Primera Enmienda. Iancu v. Brunetti - 139 S. Ct. 2294 (2019).
Ibídem.
España, SAP de Málaga Sección 4ª, Enero 13/96.

§ 1052(a) porque la consideró demasiado amplia, y por ende, contraria a la Primera 
Enmienda que defiende la libertad de expresión80. Textualmente la juez señaló que “Hay 
muchas ideas inmorales y escandalosas en el mundo (incluso más que malas palabras) 
y la Ley Lanham las cubre todas. Por lo tanto, viola la Primera Enmienda” y agregó “La 
Primera Enmienda no permite que el gobierno penalice las opiniones solo porque 
muchas personas, con razón o sin ella, las ven como ofensivas”81.

En conclusión, si usted se enfrenta a un caso concreto de este tipo le sugerimos 
que se informe bien sobre los temas relacionados con la libertad de expresión, deje de 
lado sus prejuicios, analice el asunto desde diversos puntos de vista y para salvar su 
responsabilidad, siga aquél principio según el cual “el abogado siempre debe adoptar la 
postura menos arriesgada para los intereses del cliente”82.

… el Tribunal de Apelación de Estados Unidos declaró la 
inconstitucionalidad parcial de la norma que prohibía el registro de 

marcas inmorales o escandalosas…
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Resumen
Cuando se obtiene el registro de una marca habiendo actuado de mala 
fe procede la acción de nulidad. Esto generalmente ocurre cuando una 
persona copia una marca extranjera y la registra como propia, bien sea 
para aprovecharse de su prestigio, para crear confusión en el consumidor, 
o simplemente para imitar el ingenio del empresario que la creó. Estos 
casos son complejos no sólo por la dificultad de la prueba, sino porque 
puede surgir un conflicto con los principios de territorialidad y de prelación. 
Palabras clave: marcas, nulidad, mala fe, prueba, principio de 
territorialidad, principio de prelación, Tratado de París, marcas notorias.

Abstract
When the registration of a trademark is obtained having acted in bad faith, 
the nullity action proceeds. This generally occurs when a person copies a 
foreign trademark and registers it as their own, either to take advantage of its 
prestige, to create confusion for the consumer, or simply to imitate the inge-
nuity of the entrepreneur who created it. These cases are complex not only 
because of the difficulty of proof, but also because a conflict may arise with 
the principles of territoriality and priority.
Keywords: Trademarks, nullity, bad faith, proof, principle of territoriality, pri-
ority principle, Paris Convention, notorious mark.
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Introducción

En Paraguay no existe un criterio uniforme acerca de los requisitos para la procedencia 
de la Acción de Nulidad de Marcas por mala fe o también conocida como Piratería 
de Marcas. Muchas veces se observa que los Juzgados Civiles y Comerciales, como 
Tribunales de Cuentas rechazan acciones de Nulidad de Marcas -promovidas por 
extranjeros- con el fundamento de que es el paraguayo el que tiene prioridad por haber 
registrado antes la marca en el territorio paraguayo, esto basándose en el principio de 
territorialidad, ya que los derechos de propiedad sobre las marcas no son mundiales, 
si no son solo válidos para el país en que se ha registrado la marca y en este mismo 
sentido el art. 15° de nuestra ley de marcas preceptúa que el derecho al uso exclusivo 
de la marca se obtiene recién con el registro de la misma. 

Sin embargo, el art. 2° inc. i) de la ley de marcas ya prohíbe el registro de marcas si 
el que solicitó o registró la misma no tenía legítimo interés o lo hizo a sabiendas de que 
la misma pertenecía a otra persona, o debía saberlo. A prima facie parecería que este 
artículo protege a marcas que no han sido registradas en el país y que se contradice con 
el principio de territorialidad explicado más arriba. Pero, la ley no busca proteger a quien 
no registró, sino que busca castigar a quienes actuaron de mala fe. 

Otro punto que se tiene en cuenta a la hora de analizar la procedencia de nulidad 
de marcas por mala fe es si la marca que está accionando es notoriamente conocida, 
esto por un lado porque al ser notoriamente conocida la marca, es más fácil probar 
que existió mala fe. Pero, ¿es necesario que la marca que pide la nulidad sea notoria? 
y si es necesario, ¿debe serlo en el país en que se está demandando la nulidad y al 
momento en que se registró la marca? Aquí analizaremos el art. 6 bis del tratado de 
París, que también utilizan nuestros magistrados al estudiar la procedencia de la acción 
de nulidad, de acuerdo a este artículo la marca debe ser conocida en el territorio en el 
que se demanda la nulidad.  

Asimismo, se analizará el tema de la no prescripción de la acción de nulidad en casos 
de mala fe. Si se prueba que existió mala fe, la acción no prescribe. También se analizará 
criterios jurisprudenciales nacionales, como extranjeros buscando dilucidar cuál es la 
interpretación correcta de nuestra legislación y de los tratados internacionales a la hora 
de juzgar si una marca debe ser declarada nula por haber sido registrada con mala fe. 

I. Nulidad de marcas

1.	 Generalidades 

La nulidad de marcas está profundamente ligada con la nulidad del acto jurídico, que 
es una figura insigne dentro del derecho civil. 
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1.
2.
3.

4.

Cocco Samudio, Guido Rubén. (2004). Nulidad de Marca. La Ley Paraguaya, pág. 957. 
Buteler Cáceres, José A. (1975). Manual de Derecho Civil. Buenos Aires, pág. 345. 
Lloveras de Resk, María Emilia (1991). Tratado Teórico Práctico de las Nulidades. Buenos Aires: Depalma. 
págs. 28,29. 
Diez Canseco, Gonzalo Ferrero (2007). Acerca de la Nulidad de Marcas, Derechos Intelectuales. Buenos Aires: 
Editorial Astrea. pág. 146 

Nulidad de marcas por mala fe

El ilustre Profesor Luis de Gasperi enseña que la nulidad no es más que la 
consecuencia de la obligatoriedad de la ley, en otras palabras: “Inherente a la majestad 
de la ley es su sanción”1. 

El maestro de Derecho Civil, José A. Buteler Cáceres nos dice que la nulidad “es 
la sanción de invalidez prescrita por la ley por adolecer el acto jurídico de un defecto 
constitutivo”2. 

El concepto de nulidad según el mismo autor engloba tres ideas: 

a)	 la nulidad es una sanción, esto es, una reacción del ordenamiento jurídico 
frente a la violación de sus normas. Esta sanción consiste en la privación 
de los efectos propios o específicos del acto jurídico inválido; 

b)	 la sanción de nulidad solo puede ser establecida por la ley, es decir que 
no puede ser creación de los magistrados judiciales o de la voluntad de 
las partes del acto; 

c)	 la nulidad como sanción del orden jurídico se da frente a la existencia 
de un vicio en el acto jurídico, vicio que consiste en la falta o carencia de 
algún requisito o cualidad que, conforme a la ley, debía estar presente en 
el acto jurídico en el momento de su celebración. La causa de la nulidad 
es, entonces, originaria3. 

El derecho marcario por su parte, utiliza la figura de la nulidad para determinar si un 
registro inscripto es válido o no, y consecuentemente extinguir el derecho respectivo. 
Del mismo modo que un acto jurídico, el registro de una marca puede estar viciado por 
contener algún defecto de forma o de fondo que determina su invalidez4. La declaración 
judicial de la nulidad de la marca tiene como consecuencia la extinción del derecho 
respectivo. 

El artículo N° 53 de la Ley 1294/98 establece que “el derecho de propiedad de una 
marca se extingue: a) por renuncia del titular; b) por vencimiento del término de vigencia 
sin que se renueve el registro; y c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad 
por el no uso del registro”. 

A su vez, el artículo 54° de la Ley 1294/98 determina “La autoridad judicial será 
competente para entender en una acción de nulidad de un registro obtenido: a) en 
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contravención a lo dispuesto en esta ley; y, b) por medios fraudulentos o por quien no 
tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de quien tuviera mejor derecho”.

Así, vemos que el precitado artículo distingue dos supuestos de nulidad: uno 
genérico, que se refiere a las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la 
ley de marcas; y otro específico que cubre los actos de piratería.

2.	 Acción de Nulidad

En el Paraguay, la nulidad del registro de una marca solo puede ser resuelta por la 
Justicia, para ello se debe promover la acción de nulidad. Esto se desprende del artículo 
109° de la Constitución Nacional que expresa: “Nadie puede ser privado de su propiedad 
sino en virtud de sentencia judicial”, concatenado con el artículo 110° del mismo 
cuerpo legal “De los derechos de autor y de propiedad intelectual: Todo autor, inventor, 
productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca 
o nombre comercial, con arreglo a la ley.”, como también del inciso c) del artículo 53° de 
la ley de marcas ya citado. 

Mucho se ha discutido sobre la competencia en materia de nulidad de marcas, hay 
quienes dicen que es competente el Tribunal de Cuentas porque lo que se pretende 
anular son actos administrativos. Por su parte, quienes defienden que la competencia 
sería de los juzgados civiles y comerciales de primera instancia, lo hacen arguyendo que 
la marca es comercial, y que la privación de un derecho de propiedad es de la esfera 
civil y comercial5. 

Es menester destacar que, a partir del registro de una marca, la misma se convierte 
en un derecho adquirido, ergo este derecho solo puede ser cuestionado en su legitimidad 
en ocasiones excepcionales. La procedencia de la acción de nulidad marcaria debe 
decidirse de acuerdo al criterio restrictivo que rige en cuanto a las nulidades en general6 

y la ponderación de los hechos, debe ser severa. Esto debido a que ya existe una 
presunción de legitimidad del que goza el acto administrativo que otorgó el registro de 
la marca7. “Tienen que ser muy importantes los intereses públicos comprometidos para 
declarar una medida tan grave”8. 

Esto ha sido sostenido por la Sala Civil de nuestra máxima instancia:

La prueba de mala fe es requisito exigido por la normativa, porque de lo contrario 

cualquier marca por coincidir con una registrada en otro país sería declarada 

5.
6.

7.

8.

Módica, Carmelo. (2019) Derecho Paraguayo de Marcas. (2ª ed.) Asunción: La Ley, pág. 154. 
Bertone, Eduardo Luis y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. (1989). Derecho de Marcas. (Tomo II.) Argentina: 
Editorial Heliasta S.R.L, pág. 183. 
Vittone, Carlos G. y Mac Culloch, Carlos J. (1998). Nulidades en el Régimen Marcario Argentino, Derechos 
Intelectuales. Buenos Aires: Editorial Astrea, pág. 138. 
Selecciones del Reader´s Digest c/ Editorial Codex S.A., 1962 
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nula. De ahí que la interpretación es siempre restrictiva y en caso de duda se está 

por la vigencia de la marca registrada y utilizada en el país9.

En igual sentido, se pronuncia la jurisprudencia argentina:

Es indudable que tanto la ley 3975 como la actualmente vigente adoptaron 

el sistema atributivo de propiedad de las marcas, dando protección a las 

debidamente registradas; motivo por el cual, a partir de la inscripción, el titular 

tiene un derecho adquirido y su validez sólo puede ser atacada cuando concurren 

circunstancias de excepción; y que el criterio debe ser restrictivo, como lo es en 

las nulidades en general10. 

9.
10.

11.
12.

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial Ac. y Sent. N° 451 (29/VI/2011).
Causa 4184 “Industrias Pirelli S.A.I.C. c/ Indeval S.A.I.C. e Industrias Pirelli S.A.I.C. c/ Hulytego S.A.I.C.”, Sala III, 16-
09-86.
Causa 4635 “Szalkowicz, León c/ Hersz, Fryd”, Sala I, 10-07-87.
Causa 1001 “Destiladora Internacional Otard Dupuy S.A. c/ C.I.I. c Dufour y Cia. S.A.”, Sala III, 11-12-84 En el mismo 
sentido, causa “García y García, Ovidio A. c/ Televisora Federal S.A. Telefé”, Sala III, 28-10-97.

… en cuanto se dirige contra un bien legalmente concedido,
la acción de nulidad de una marca resulta

de interpretación restrictiva…

Es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que, en cuanto se dirige contra un 
bien legalmente concedido, la acción de nulidad de una marca resulta de interpretación 
restrictiva, criterio, éste, robustecido por el hecho de que el demandante pudo, 
oportunamente, deducir oposición al registro, hipótesis en la cual las eventuales dudas 
hubiesen jugado a su favor, pero que se vuelven ahora irremisiblemente en su contra, en 
tanto su silencio permitió el surgimiento de legítimas expectativas11.

Corresponde observar un criterio severo cuando se trata de juzgar la nulidad de una 
marca concedida muchos años atrás, más aún si ella ha sido utilizada intensamente y 
goza de renombre en la especialidad. Existiendo un acto administrativo que concedió la 
titularidad de una marca, corresponde al nulidicente producir todas las probanzas que 
sean necesarias para demostrar que dicho registro tuvo lugar en infracción a la ley de la 
materia y, además, aquéllas deben ser valoradas con un criterio estricto, ya que el acto 
estatal goza de la presunción de legitimidad12. 

II. La mala fe como causal de nulidad

La mala fe o también denominada piratería de marcas, se da en casos en los que 
una marca ha sido registrada en varios países, en los cuales goza de prestigio, pero aún 
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no ha sido registrada en otros países y alguien distinto al propietario de esta marca 
registra una marca idéntica o muy similar que pueda llevar a la confusión en alguna 
jurisdicción donde la marca aún no ha sido registrada. Esto se realiza a veces con el fin 
de beneficiarse de la reputación ya ganada por el propietario de la marca, para evitar 
que el propietario de la marca pueda entrar al mercado, o con la intención de venderle 
posteriormente el registro de marca al propietario original cuando este quiera entrar al 
mercado. 

El artículo de la ley argentina tiene un inciso específico para marcas especulativas, 
que son las marcas registradas con el único fin de volver a venderlas, así también la ley 
española lo especifica. Nuestra ley no, pero consideramos que estas están englobadas 
en el inciso b del art. 54.

… La buena fe debe dirigir cualquier relación de
naturaleza jurídica…

1.	 La mala fe. Concepto 

La buena fe debe dirigir cualquier relación de naturaleza jurídica. Esto conlleva la 
convicción de que lo que se llevará a cabo es un acto lícito y acorde a derecho. Según 
diversos especialistas la buena fe puede ser de dos clases, objetiva y subjetiva. Ana 
María Pacón, ex Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (Perú) 
explica que la buena fe subjetiva consiste en la ignorancia por parte del registrante 
de la existencia de irregularidades en la solicitud de registro, especialmente la posible 
existencia de derechos prioritarios previos sobre el signo que se pretende preservar 
como marca, por otro lado, la buena fe objetiva es el cumplimiento del solicitante de 
una conducta esperada con arreglo a derecho, es decir un comportamiento basado en 
la lealtad, honestidad y diligencia, ante la Oficina de Marcas como ante terceros13. 

R.L. Fernández explica que: 

Todo comerciante puede idear una marca para distinguir y acreditar sus 

mercaderías y en este terreno el campo de la fantasía es ilimitado, pero la ley 

no lo autoriza a apoderarse de marcas ajenas… nada justifica ante el inmenso 

campo que ofrece la fantasía y la imaginación, la adopción de nombres o signos 

semejantes, capaces de producir perjuicios a quien tiene ya consagrado un 

derecho adquirido14.

La mala fe en materia marcaria ha sido definida por nuestros tribunales de la 
siguiente forma: 

13.
14.

Pacón, Ana M. “El registro de marca de mala fe”. Trabajo inédito. pág. 151. 
Fernandez, R. L. (1945). Código de Comercio de la República Argentina Comentado. Buenos Aires, pág 155.  
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El estado subjetivo del registrante en relación con su conocimiento de si tal 

registro vulneraba o no derechos de exclusiva de terceros. En caso de que, al 

momento del registro, el hoy titular hubiera conocido o razonablemente podido 

conocer el registro previo y, por ende la titularidad preexistente de la marca a 

favor de otro sujeto, la mala fe se habría configurado15.

En otro fallo en el que se declaró la nulidad de una marca se dejó sentado que: 

Se ubica como manifiesta mala fe al que registra como propio un bien 

ostensiblemente ajeno y cuyo objetivo no puede ser otro sino el indebido lucro a 

expensas de una propiedad intelectual de terceros16. 

La mala fe en materia marcaria fue equiparada al dolo por la Primera Sala del Tribunal 
de Apelaciones Civil y Comercial en un caso en el que se demandó la nulidad de la 
marca Pirinace por la marca Aspirina, ambas de la clase 05: 

… cuando el comportamiento asumido es intencional y, en materia marcaria, 

cuando el que ha registrado una marca confundible con otra anterior, 

reconocidamente notoria en el país de registro, haya sabido o debido saber 

que dicha marca o una partícula importante de la misma pertenecía a un 

tercero17. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sentenció que “… para determinar si 
una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la 
intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un 
prejuicio injusto o ilegal…”18.

En otra oportunidad al interpretar el artículo 172 de la Decisión 486 referente a la 
nulidad de marcas por mala fe, el mismo Tribunal determinó que: 

… El concepto de buena fe, junto con otros principios universales 
del derecho como el de equidad, el abuso del derecho o el 
de enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares 

fundamentales del orden jurídico…

15.
16.
17.
18.

TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3ª, Ac. Y Sent. N° 11 (21/III/2003).
TApel. Civ. y Com., Sala 1ª, Asunción, Ac. Y Sent. N° 134 (31/VIII/1999). 
TApel. Civ. y Com., Sala 1ª, Asunción, Ac. Y Sent. N° 80 (20/VIII/2003). 
Proceso N° 38-IP-98. Pronunciamiento (22/I/1999). 

El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como 

el de equidad, el abuso del derecho o el de enriquecimiento sin causa, constituye 

uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que, como tal, debe regir no 
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solo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de 

relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto a 

principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. 

La buena fe es concebida como la convicción o consciencia de no perjudicar a 

otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar 

con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad 

o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho 

propio y en perjuicio del interés ajeno19.

2.	 Regulación en el derecho paraguayo 

La mala fe como causal de nulidad ya está comprendida en la ley marcaria 
paraguaya20, en el artículo 2°, inciso i), que prohíbe el registro de “los signos que se 
hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien 
conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero”. Es evidente que, si 
alguien solicita registrar una marca como propia, aun sabiendo que la misma pertenece 
a un tercero, lo hace de mala fe.

También encontramos regulada la mala fe en el artículo 372° del Código Civil: 

Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo de los derechos 

no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad del agente por 

el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar, aunque 

sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al 

reconocerlos…. 

En el mismo sentido, el artículo 299° del Código Civil resulta aplicable: 

No podrán ser objeto de los actos jurídicos: a) aquello que no esté dentro del 

comercio; b) los comprendidos en una prohibición de la ley; y c) los hechos 

imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que 

perjudiquen derechos de terceros. 

3.  La mala fe. Su prueba 

Con las normas expuestas arriba se dejó claro que la mala fe en nuestro ordenamiento 
normativo trae como consecuencia la declaración judicial de nulidad toda vez que el 
afectado promueva la correspondiente acción y logre probar en juicio la mala fe. Este 

19.
20.

Proceso N° 508-IP-2018. Pronunciamiento (29/III/2019).
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 6, Ac. y Sent. N° 48 (30/IV/2021).
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punto es de suma importancia como en todo juicio, ya que de la eficiencia probatoria 
dependerá el resultado del juicio. 

Sin embargo, no siempre es fácil probar la mala fe. “Mucho se ha hablado en los 
últimos años acerca de la nulidad de marcas, como una figura de limitada utilidad y 
otras (específicamente, en los casos de mala fe) como una en la cual la prueba es casi 
imposible”21.

Dividiremos la cuestión de la prueba en dos supuestos. En primer lugar, cuando el 
que registró la marca conocía que la marca pertenecía a un tercero y en segundo lugar, 
cuando el que registró la marca debía conocer que la misma pertenecía a un tercero.

a.  El que registró la marca conocía que la misma pertenecía
	 a un tercero
La cuestión es indubitable cuando quien registró la marca sabía que la misma 

pertenecía a un tercero, estos casos podrían ser “el distribuidor de productos extranjeros, 
el licenciado, el exsocio de una firma, el que realizó tratos con el titular de la marca y 
luego la registró, etc.”. En situaciones así, la mala fe es patente y de fácil probanza. 

En el caso de la marca Klaukol, el Tribunal de Apelación Tercera Sala de Asunción 
consideró probada la mala fe en el registro de una marca extranjera para artículos de 
construcción, al advertir que el demandado en su escrito de contestación, manifestó que: 

“… ante el crecimiento importante de venta de los productos de la marca “Klaukol” 

(…) creyó conveniente registrarla…” lo cual indicó que que la marca de productos 

de artículos de construcción le era conocida, “y como existía la marca, va de suyo 

que también ello presupone la existencia de un titular de la misma, aun cuando 

esa titularidad se haya registrado en el extranjero. En suma, que no puede alegar 

haber conocido la marca y presumir que ella no tenía o no tiene titular”22. 

Sumado a esto, el tribunal consideró que el demandado era un arquitecto que había 
tenido una relación contractual con la firma actora, que involucraba la citada marca y 
por la cual se le otorgaba al demandado la representación exclusiva de la marca del 
rubro de artículos de construcción23.  

En dicho fallo se dijo sobre la prueba de la mala fe: 

… No rige en nuestro país el criterio objetivo de la buena fe registral, propio de 

otros sistemas. La buena fe que puede surgir de la falta de registración en el país 

a nombre de un tercero solo crea a su favor una presunción de que la buena 

21.
22.
23.

Diez Canseco, Acerca de la Nulidad de Marcas, 2007, pág. 145.
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3, Ac. y Sent. N ° 11 (21/III/ 2003).
Módica, 2019, pág. 180. 
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fe, entendida esta en términos subjetivos de consciencia, existe como tal. Pero 

dicha presunción por ser solo eso, una presunción, admite la prueba en contrario, 

es decir la demostración de que el sujeto conocía o la probabilidad razonable de 

conocimiento acerca de la existencia de la marca y su titular(… )24. 

En igual sentido, se pronunció dicho Tribunal en el caso de la marca “Hervy”, en 
el mismo se consideró probada la mala fe, en virtud de que el demandado había 
comercializado los productos de la actora, con lo cual resultaba imposible que el mismo 
no la conociera:

De cuanto se ha probado en autos, tenemos que la referida marca de sanitarios 

lleva muchos años de existencia en el mercado de su país, en otros y en el nuestro 

por importación de conocidas casas del ramo e incluso, como dijéramos por la 

comercialización que de la misma hiciera el demandado, a partir que registrara 

como propia la marca en conflicto. Dicha circunstancia amerita suficientemente 

el acabado conocimiento que el demandado ha tenido de la marca y de las 

mercaderías y productos amparados por la misma, por lo que resulta no 

improbable, sino imposible mantener su desconocimiento sobre el particular, lo 

que lo ubica dentro de la manifiesta mala fe al registrar como propio un bien 

ostensiblemente ajeno y cuyo objetivo no puede ser otro sino el indebido lucro a 

expensas de una propiedad intelectual de terceros25.

b.	 El que registró la marca debía conocer que la misma pertenecía
	 a un tercero
El art. 2° inc. i) permite declarar la nulidad de la marca también cuando el que la 

registró debía conocer que el signo pertenecía a un tercero. Este deber conocer puede 
inferirse por ciertos indicios. Para ilustrar esta cuestión analizaremos los criterios que 
son tenidos en cuenta por nuestros tribunales para considerar que el registrante debía 
conocer la marca.

i. Doctrina de que los comerciantes conocen a su competencia 
En primer lugar, hablaremos del conocimiento que se puede suponer, por ser el 

demandado un comerciante dedicado al mismo rubro que el demandante, esto fue 
explicado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en un caso donde la demandada 
era una firma nacional que se dedicaba a la explotación del mismo ramo que la firma 
actora, y aunque no fue demostrada la notoriedad de la marca extranjera en nuestro 

24.
25.

TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3, Ac. y Sent. N ° 11 (21/III/ 2003). 
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3, Ac. y Sent. N ° 134 (31/VII/ 1999).
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país, se dejó sentado que como los comerciantes conocen a su competencia, aún si la 
demandada no la conocía, debía conocerla. 

Se aprecia entonces que el nombre comercial “Salco”, antecedente de 

SALCOBRAND S.A.., se conoció en el mercado farmacéutico chileno desde el año 

1982. Si bien no se acreditó que dicha marca haya sido notoria y difundida en 

nuestro país, resulta innegable e incuestionable que en mercados competitivos, 

los comerciantes dedicados al mismo rubro conocen a su competencia, sus 

marcas, sus publicidades, etc.. Pero aun aceptando que la demandada no conocía 

el nombre comercial de la accionante, la situación jurídica no varía, porque no 

está en duda que debía conocerlo, pues, como dijimos, las dos empresas se 

dedican al servicio químico farmacéutico, resultando poco razonable y verosímil 

que la accionada no haya verificado o consultado acerca de la existencia de la 

actora máxime teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas existentes en 

la actualidad, para acceder a tal información, vr. Gr.: internet y la eficacia de la 

accionante en dichos negocios. Es por ello que no puede sostenerse que la 

accionada haya tenido buena fe al tiempo de la solicitud de la inscripción de 

la marca, dado que de ser así estaríamos cohonestando aprovechamiento del 

esfuerzo ajeno…26.	

En un fallo muy reciente, el Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial, Sexta Sala 
también tuvo en cuenta esta doctrina a la hora de determinar la existencia de la mala fe: 

 Así, tenemos que para el improbable caso de que el demandado no hubiera 

conocido la marca, al desempeñarse en el mismo rubro que el actor debía 

igualmente conocerla y de acuerdo al inciso i) del artículo 2° en concordancia con 

los artículos 53 y 54 de la Ley de Marcas, corresponde hacer lugar a la nulidad del 

registro de la marca N° 434.009 “CLEBER y ETIQUETA”27.

26.
27.

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial Ac. y Sent. N° 845 (14/XI/2011). 
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 6, Ac. y Sent. N° 48 (Del voto del Dr. Enrique Mercado) (30/IV/2021).

… Esta doctrina basada en la presunción de que el que solicita el 
registro de una marca para productos de su rubro comercial no 

puede dejar de conocer la existencia de la misma marca o una muy 
similar en el mismo rubro comercial registrada en el extranjero…

Esta doctrina basada en la presunción de que el que solicita el registro de una marca 
para productos de su rubro comercial no puede dejar de conocer la existencia de la 
misma marca o una muy similar en el mismo rubro comercial registrada en el extranjero, 
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reconoce antecedente en el lejano fallo S.D. N° 25, dictado por el Tribunal de Apelación 
Civil y Comercial, Tercera Sala, in re “MC Donald´s Corporation c. Carlos J. Biederman 
y Mc Donald´s del Paraguay S.R.L.”, dicha doctrina también fue seguida en los fallos 
Quicksilver28, Freixenet29, Gates30 y Premier31. 

Es innegable la importancia de esta doctrina a la hora de determinar la existencia 
de la mala fe, al respecto, el máximo tribunal, en un fallo del año 2011, se pronunció 
así: “Esta consolidada jurisprudencia nacional, puede reputarse a estas alturas, 
uniforme”32.

La jurisprudencia argentina sienta este mismo criterio en el fallo Consolidated 
Foods, en el mismo se reconoció la presunción de que los comerciantes conocen a su 
competencia, elevándola al grado de certeza “cuando no se suministra razón alguna 
para justificar la adopción de una marca… tan similar” y agrega que el hecho de que 
comerciantes diferentes a las partes hayan intentado registrar la misma marca refuerza 
la convicción de que la marca extranjera es conocida por los comerciantes del país33. 

La marca extranjera L´EGGS ha sido aplicada a la individualización de medias para 
mujer. Frente a la difusión alcanzada, por su volumen de ventas y por su publicidad, 
resulta razonable aceptar, con el grado de certeza moral que es propio de las ciencias 
jurídicas, que un fabricante y comerciante de medias de mujer de nuestro país no pudo 
ignorar la existencia de la marca extranjera. Y la presunción se eleva al rango de certeza 
no bien se tiene en cuenta que la demandada no ha suministrado razón alguna para 
justificar la adopción de la marca LEGG´S (mera deformación de la marca extranjera por 
la diferente ubicación del apóstrofe)34. 

Importa señalar que IFADE S.R.L., a la fecha en que solicitó el registro de la marca 
FING´RS, llevaba siete años de actuación en el ramo de la cosmetología, al que también 
se dedica la actora. Tal circunstancia ha sido valorada por la jurisprudencia como un 
hecho relevante en orden a crear la presunción de que la demandada conocía el signo 
más antiguo, porque lo que normalmente acontece es que los competidores en un 
mismo ramo conozcan las marcas de los artículos de las empresas extranjeras que 
se desenvuelven en similar rubro comercial. El Tribunal ha señalado que la identidad o 
cuasi identidad de las marcas –tanto más cuando presentan rasgos originales– no puede 
ser considerada un hecho casual, siendo el demandado, como lo es, un comerciante 
dedicado a la misma actividad o a una conexa, aun cuando el signo extranjero no 

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial Ac. y Sent. N° 40 (13/X/1995).
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3, Ac. y Sent. N° 109 (28/XII/1995). 
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3, Ac. y Sent. N° 21 (09/IV/1996). 
Juzg. Civ. y Com., 1° Instancia., 11° turno, S.D. N° 196 (01/XII/2003). 
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial Ac. y Sent. N° 845 (14/XI/2011).
Vittone y Mac Culloch, 1998, pág. 141.
Causa 5124 “Consolidated Foods Incorporated c/ Tejeduría Flores S.A.”, Sala II, 16-06- 87.
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tuviese el rango de una marca notoria. Y se ha ponderado como un factor que torna 
presumible el conocimiento de la marca extranjera el hecho de que no se proporcione 
una explicación razonable del por qué de la adopción de la marca idéntica35. 

No obstante, debe mencionarse que la jurisprudencia paraguaya no es uniforme en 
la aplicación de esta doctrina, así vemos que en el caso Eurofarma Laboratorios Ltda. la 
Cuarta Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial se pronunció así: 

El hecho de que el demandado opere en el mismo rubro que el actor, no permite 

concluir que el mismo obró con mala fe, dado que la constatación de este evento 

no descarta otras hipótesis. Siendo así, no habiéndose probado la mala fe en la 

conducta del demandado, y atendiendo al hecho que el actor, antes del registro 

obtenido por el demandado, no procuró siquiera registrar la marca en nuestro 

país, ni incursionó en el mercado mediante intermediarios o representantes, no 

cabe más que admitir que el rechazo de esta demanda es una decisión ajustada 

a derecho36.

ii. Grado de originalidad de la marca 
Otro factor a considerar a la hora de juzgar si existió mala fe es el grado de 

originalidad que representa el nombre de la marca cuyo registro se pretende anular. 
Esto es así, porque de ser un nombre común, que a cualquiera se le puede ocurrir, la 
coincidencia entre las marcas podría ser una mera casualidad. Ahora bien, en el caso de 
una denominación muy rebuscada ya sería imposible alegar que fue un suceso casual 
que al empresario nacional se le hubiera ocurrido el mismo nombre para el mismo rubro, 
que al comerciante extranjero. En el fallo ya mencionado más arriba “Salcobrand S.A. c/ 
Cadena Farmacenter” la C.S.J. tuvo en cuenta, además de que la demandada se dedicara 
al mismo ramo que la actora, que el nombre comercial extranjero, aquí idénticamente 
registrado, ni siquiera era una palabra de uso común. 

Encontramos que el grado de originalidad de la marca también fue tenido en cuenta 
en otro fallo de la Sala Civil de la C.S.J. en el cual no se consideró probada la mala fe:

Otro elemento a tener en vista es que la marca “SUMA” no es palabra novedosa, 

original o ingeniosa que haga presumir que era conocida por la demandada y que 

la registró para aprovechar la creación ajena37.

En la jurisprudencia argentina también encontramos la adopción de este criterio:

35.
36.
37.

Causa 22438 “Entrecap Corporation d.b.a. Fing´rs c/ Ifade S.R.L.”, Sala II, 12-09-00.
TApel. Civ. y Com. Asunción, Sala 4 Ac. y Sent. N° 143 (11/XII/2013).
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial Ac. y Sent. N° 451 (29/VI/2011).
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La posibilidad de presumir la configuración de un acto proscrito por el art. 953 

del Código Civil, aun cuando no se pruebe específicamente la mala fe, se halla 

estrechamente emparentada con el grado de originalidad del signo extranjero. 

Si la marca foránea que sirve de base a la acción de nulidad está dotada de 

un singular valor distintivo, el sólo hecho de su reproducción admite presumir 

el aprovechamiento de la creación ajena, que es lo que persiguen evitar los 

preceptos de nuestro derecho positivo. Pero si la marca está formada por signos 

usuales o genéricos, no bastará su invocación, sino que se le deben añadir otras 

circunstancias relevantes –un largo uso, un difundido prestigio– que permitan 

llegar a la conclusión de que quien obtuvo su registro entre nosotros no pudo 

ignorar su preexistencia38.

Si la marca que sirve de base para la acción de nulidad está dotada de un 
singular valor distintivo, el solo hecho de su reproducción admite presumir el 
aprovechamiento de la creación ajena que es lo que los preceptos en la materia 
pretenden evitar39. 

iii. Identidad en etiqueta, tipo de letra o diseño del producto
En el fallo ya mencionado ut supra del caso “Cleber”, la sexta sala tuvo en cuenta 

también:

Al verificar la etiqueta que registró el demandado en nuestro país, puede 

advertirse que es una copia servil de la etiqueta de la empresa chilena, además de 

coincidir totalmente en el nombre “CLEBER”, el tipo de letra y el diseño escogido 

para la etiqueta. Esto, sumado a que el demandado se desempeña en el rubro del 

comercio de prendas de vestir, por eso registró la marca en dicha clase nos lleva a 

concluir que el demandado no pudo llegar a idear esa marca y esa etiqueta, para 

la misma clase, sin tener enfrente la marca y el diseño de la etiqueta “CLEBER” 

original de la actora. Siendo así, debe señalarse, al igual que como bien lo dejó 

sentada la jurisprudencia nacional y extranjera, no existen para estos casos las 

casualidades milagrosas40.

En el caso de la marca “Tory Burch y Etiqueta” el Tribunal de Cuentas de Asunción, 
Segunda sala consideró que se trató de una imitación al haberse registrado en Paraguay 
una marca coincidente en nombre y etiqueta con una marca extranjera que además 
constituye el nombre de una diseñadora norteamericana.

38.
39.
40.

Causa 2877 “Mack Trucks Inc. c/ Aira, Gerardo Julio”, Sala I, 09-10-84.
Causa 3045 “Compañía Prada Com. e Ind. c/ Sabah, Jacobo Marcelo”, Sala I, 29-12-92.
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 6, Ac. y Sent. N° 48 (Del voto del Dr. Enrique Mercado) (30/IV/2021).
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De las constancias en autos surge nítidamente la situación comercial de 

las partes. Por el solicitante, se revela una simple copia e imitación de la 

denominación de una marca, así como del propio diseño o etiqueta de una marca 

existente en el mercado internacional … Al tratarse de una copia, ya deja de 

ser una creación intelectual y se convierte en una apropiación. Por otra parte, 

la coadyuvante que demuestra suficientemente la existencia y propiedad de la 

marca, tanto de la denominación como del mismo logotipo, que se encuentra en 

el comercio internacional de artículos de moda y que toda su actividad comercial 

es vastamente difundida mediante locales de venta, publicaciones y material 

publicitario en diversos medios de circulación internacional, lo que conlleva 

un reconocimiento de autenticidad respecto a la propiedad de esta marca. Es 

imposible admitir un mejor derecho a quien solo se anticipa en la presentación 

de una solicitud, sin estar acompañada de actos de comercio efectivamente 

realizados. La ley de propiedad intelectual protege solamente a quienes utilizan 

el ingenio, la novedad y crean marcas nuevas, originales, que se imponen en el 

comercio mediante el esfuerzo y la inversión, pero no podrá jamás permitir la 

especulación, el intento de apropiación de marcas ajenas y consolidar un acto 

jurídico mediante una sentencia que despoje al legítimo titular de su marca41.

En el caso Hard Rock Café de Bolivia, el Tribunal tuvo por probada la mala fe del 
demandado, en virtud de que el mismo empleaba elementos del negocio del actor, 
además del elemento nominativo en común42:

… ese material incluye muestras claras de la mala fe por parte del demandado 

como podría ser literatura, publicidad, anuncios, objetos promocionales, 

fotografías, menúes, servilletas, etcétera, que además del elemento nominativo 

en disputa, muestran el uso de otros elementos del negocio del actor que 

también están siendo usados por el demandado, como puede ser la copia del 

logo de negocio del actor, la copia de la combinación de colores usados en el 

negocio del actor, los platillos productos o servicios ofrecidos por el demandado 

de modo similar a como lo ha venido haciendo el actor, todo lo cual conduce 

irremediablemente a comprobar la mala fe por parte del demandado y el deseo 

claro y evidente de confundir al consumidor y hacerle creer que el negocio del 

demandado es el mismo del actor o tiene una licencia, franquicia u otro tipo de 

vinculación con el del actor43.

41.
42.

43.

Tribunal de Cuentas, Asunción, Sala 2, Ac. y Sent. N° 159 (7/V/2019).
Hard Rock Café Limited vs. Hard Rock Café S.R.L. Auto constitucional 0037/2010-CA. Sucre, 26 de marzo de 2010. 
Expediente: 2007-16764-34-RII.
Rangel Ortíz, Horacio (2012). La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia. OMPI, pág. 82.
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El mismo criterio fue seguido, en los casos Bulova fallado en México, y Häagen-dazs 
fallado en Chile44.

Cuando la marca que demanda la nulidad marcaria es notoria, es muy difícil que el 
demandado la haya desconocido. El tema de la marca notoria y su relevancia a la hora 
de declarar la nulidad de marcas lo desarrollamos más adelante. 

4.	 La acción de nulidad contra marcas que han sido registradas
	 con mala fe no prescribe 

Tiene importancia determinar y probar la mala fe, pues ella hace imprescriptible la 
acción de nulidad45. 

La prescripción es la forma en que un derecho cesa en virtud de la inactividad 
durante un periodo de tiempo de su titular, quien persiste sin “acción” para defenderlo. 
Para que opere la prescripción se requiere: a) inacción del titular, b) paso del tiempo. “Es 
forzoso que el titular del derecho no lo ejerza y que la falta de actividad se alargue por 
algún tiempo”46. 

El fundamento de la institución está en el interés social de mantener y conservar 
las situaciones que se suponen, luego de un tiempo, definitivamente establecidas. 
En el interés de preservación de un cierto orden constituido y que tiende a 
consolidarse47. 

El art. 55 de la Ley de Marcas prevé que el plazo para demandar la nulidad es de 
cinco años contando a partir de la fecha de concesión del registro pertinente. Sin 
embargo, cuando existió mala fe de parte del que registró la marca o el registro obtenido 
constituye un acto nulo, la acción de nulidad no prescribe. 

En casos donde se demande la acción de nulidad alegando la mala fe del registrante 
y se oponga como previa la excepción de prescripción, se deberá necesariamente 
rechazar la misma por no ser manifiesta, o diferir el estudio de la excepción para el 
momento de dictar sentencia definitiva, de lo contrario se estaría tocando el fondo de la 
cuestión, lo cual no está permitido para las excepciones previas. 

Por su parte, el Convenio de París, con relación a las marcas notoriamente conocidas, 
impone a los países signatarios en el artículo 6° bis, inc. 2° que el plazo mínimo para 
reclamar la anulación de la marca sea de cinco años. Por otro lado, el inc. 3° del mismo 
artículo preceptúa que la acción es imprescriptible cuando se trata de nulidad de marcas 
que fueron registradas de mala fe. 

44.
45.
46.
47.

Rangel Ortíz, Horacio (2012). pág. 82
Módica, 2019, pág. 179 
Gómez, Orlando (1996). Introdução ao direito civil. Forense, Rio de Janeiro, pág. 496 
Silva Alonso, Ramón (2014). Derecho de las obligaciones. Asunción: Intercontinental, pág. 632 
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Este criterio de imprescriptibilidad de la acción de nulidad cuando existió mala fe fue 
explicado al declararse la nulidad en Argentina de la marca “Snooppy”. El tribunal concluyó 
en ese caso que existió mala fe y que el uso de la marca “Snoopy” y no como en realidad 
fue solicitada demostraba el intento de aprovecharse de lo que era ajeno y también que 
al existir mala fe no importaba el tiempo que hubiera transcurrido hasta ser demandada 
la nulidad, pues el transcurso del tiempo no puede convalidar lo que no es confirmable: 

… esta conducta dolosa no merece el amparo del Derecho, y no lo tiene por más 

que la contraparte incurriera en negligencia en la defensa de sus intereses al dejar 

pasar 12 años sin accionar. Es que, reitero, el transcurso del tiempo y la pasividad 

de UFS son estériles para convalidar lo que no es confirmable (art. 6° del Convenio 

de París). Y así lo hemos resuelto en un caso en el que la marca nula llevaba 17 

años de registro, por ser esa la solución que surge de nuestro orden jurídico… Y 

tampoco significa la validez de la marca –viciada de nulidad absoluta- el hecho de 

haber sido usada (bien que deformada) durante varios años, siendo el gravamen 

que surge de la anulación causa de la propia conducta del actor, quien adoptó un 

signo marcario que interfería en la órbita de protección de un derecho intelectual, 

lo que basta para descartar la existencia de un interés legítimo tutelable…48. 

En el famoso caso argentino “La vaca que ríe” la Excma. Cámara dijo con claridad 
que “del acto ilícito no puede nacer ningún derecho a favor de quien lo comete”. Con el 
correr de los años se fue reiterando este principio y quedó claro que estos vicios son de 
aquellos que el tiempo no puede curar49 

No todos los autores están de acuerdo con la imprescriptibilidad de la acción de 
nulidad de marcas por mala fe, así se pronuncia el brasileño Paulo Figueredo: 

Adicionalmente a esas oportunidades, el CPI todavía abre a los perjudicados el 

plazo de cinco años para que se pueda proponer la acción de nulidad. ¿No será 

todo eso suficiente? ¿Para qué necesitaría el eventual ofendido la perpetuidad 

del derecho de acción? No encontramos respuesta. La aceptación de tal principio 

sujetaría al titular del registro al perpetuo sobresalto, a la indefinible inseguridad 

que le impediría las iniciativas y las inversiones volcados para la difusión de sus 

marcas y expansión de su mercado consumidor, nacional e internacionalmente, 

lo que traería daños hasta a los esfuerzos para exportación, tan vital en ese 

momento difícil50. 

48.
49.

50.

(Rivarola, Gonzalo Braulio v. United Feature Syndicate Inc., 1989).
(Karl Schmidt GmbH c. Mauricio Brandt, S.R.L., 1967); (Philips, Van Heusen Corp. c. M.A. Sandhaus e Hijos, 69); (Hijos 
Yelmo, S.A.C.I.F. c. Yelmo, S.A.C.I., 1977); (Bellaplast, Helier & Co. c. Bellaplast Argentina, S.A.C.I., 1970).
Costa Figueredo, Paulo R., A marca registrada de má fé e a prescripção da açao de Nulidade, RDM Sao Paulo 
75-64, pág. 75. 
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5.	 Principio de Prelación y Buena Fe 

En el Paraguay el derecho sobre una marca lo adquiere quien primero solicita 
su registro (sistema atributivo), es por ello que el principio de buena fe se torna 
indispensable. De existir mala fe en el primer solicitante en nuestro país debe negársele 
la prelación, de lo contrario se estaría cohonestando un acto de piratería marcaria. Diez 
Canseco se pronuncia al respecto así:

Este principio de prelación tiene una excepción respecto de su aplicación, por 

cuanto si la conducta de aquel que solicita la marca, pretendiendo con ello 

invocar los beneficios de la prelación no se adecua al estándar de la buena fe 

o peor aún es completamente contraria a ella, entonces le corresponde a la 

autoridad competente negarse a reconocer tal prelación, especialmente cuando 

vaya apañada de evidente mala fe51. 

El artículo 12 de la Ley de marcas expresa cuanto sigue: 

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará 

por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. En 

la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de 

registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que 

resulte de algún deposito realizado en algún Estado obligado con un tratado o 

convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado. 

Así, se ha pronunciado sobre la cuestión de la prioridad la Sala Civil y Comercial de 
la C.S.J. en el caso Farmacenter:

En estas condiciones, la marca nacional se halla registrada en fecha anterior a 

la extranjera, por lo que, conforme con el art. 12 de la Ley 1294/98, la prelación 

debe acordarse al primer registro, conforme con el conocido aforismo prior 

in tempore, potior in jure. De esta manera, conforme con el art. 15 de la Ley 

1294/98, es aquel que primero registre la marca el que tiene mejor derecho y 

titularidad exclusiva52. 

Así, concluimos que la ley dispone la prioridad a favor del primer solicitante, toda vez 
que haya actuado de buena fe, no debe reconocerse la prelación si queda probado que 
el registrante obró de mala fe. 

51.
52.

Diez Canseco, Acerca de la Nulidad de Marcas, 2007, pág. 150. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial Ac. y Sent. N° 845 (14/XI/2011).
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  III. Marcas notorias y su relevancia a la hora de declarar
nulidad de marcas

En este apartado se buscará responder a la pregunta de si es requisito que la marca 
extranjera haya sido notoria al momento de que la marca similar o igual haya sido 
registrada, para la procedencia de la acción de nulidad. 

La marca notoria ha sido definida por Fernandez Novoa53 como: 

Marca notoria es la que goza de difusión o- lo que es lo mismo- es conocida 

por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La 

difusión en el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto 

de notoriedad de la marca. Además del uso. El público ha de contemplar en la 

marca el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen 

empresarial. 

El art. 2 inc. g) de la Ley de marcas nos dice que no podrán ser registrados como 
marca: 

g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, translite-

ración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, 

notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un 

tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen 

el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un 

riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la 

notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera 

o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo.

En virtud al inc. g) del art. 2 transcripto, en concordancia con el art. 6 bis del Tratado de 
París, si la marca extranjera era notoria en nuestro país al momento que fue registrada 
la marca cuya nulidad se pretende, no es necesario que haya existido mala fe por parte 
del registrante para la procedencia de la nulidad.

Para este caso, no es preciso demostrar el conocimiento que tuvo de tal notoriedad, 
o del uso de esa marca el que la registró, basta con la notoriedad de la marca en los 
términos del art. 6 bis París.

La conclusión que no es correcta es decir que es requisito sine qua non la 
notoriedad de la marca extranjera para la procedencia de la acción de nulidad. Si bien 
es cierto que resulta más fácil probar la mala fe cuando la marca cuya copia se alega es 
notoriamente conocida en el país donde el registro impugnado fue inscripto, también 
puede darse el caso de que se logre probar de otra forma la mala fe. En estos casos el 

53. Fernández Novoa, Carlos (1984). Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid: Montecorvo, pág. 32. 
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juez debe ser más riguroso al determinar si existió mala fe, ya que no existe certeza, 
sino más bien una remota posibilidad de que el registrante obró de mala fe, allí ya 
dependerá de las pruebas arrimadas por las partes que logren la convicción o no de la 
existencia de mala fe. 

A modo de ejemplo, se puede citar de nuevo la presunción de que los comerciantes 
conocen a las marcas e industrias que operan en el mismo rubro, aunque sean de otros 
países, esto puede inferirse porque existen congresos internacionales de cada rubro, 
así como también revistas impresas y digitales, y hoy día con el acceso a internet aún 
resulta más difícil alegar el desconocimiento de marcas extranjeras. Otro factor a tener 
en cuenta es si la palabra es de uso común, algo que se le puede ocurrir a cualquiera, o 
si ya es un vocablo más rebuscado, ya que si es una palabra rara sería muy difícil creer 
que existió una casualidad milagrosa y se le haya ocurrido a una persona del mismo 
rubro la misma palabra. En casos así los tribunales han aceptado la existencia de mala 
fe, aun cuando estas marcas extranjeras no eran notorias en nuestro país. Consideramos 
que es lo correcto. 

Sobre este punto han opinado así los autores Eduardo Bertone y Guillermo 
Cabanellas:

En suma, en los casos en que la nulidad no surge de la copia de una marca notoria, 

en los términos del artículo 6° bis del Convenio de París, para que se configure bajo 

el artículo 24, inciso b), de la ley, debe existir o bien un uso conocido y significativo 

en el país, o un prestigio ganado en este a través del uso efectuado en el exterior. 

Solo así, en base a la vinculación que la marca tenga con los productos y servicios 

de quien se declara su titular, puede existir la pertenencia a que se refiere el 

citado inciso. Adicionalmente, el titular del registro cuya nulidad se pretende debe 

tener conocimiento de la situación fáctica antedicha, o sea el uso y reputación 

de la marca, o bien encontrarse en una posición tal que esa situación sea de 

conocimiento presumible o que tal conocimiento deba ser tenido por un buen 

hombre de negocios54. 

Se considera pertinente la cita puesto que el texto del artículo 24 inc. b) argentino es 
prácticamente igual a nuestra legislación en lo que se refiere a la nulidad de marcas. Así 
el inciso b al que se refieren los autores expresa que son nulas las marcas registradas 
“b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un 
tercero”. Mientras que el inciso i) del artículo 2° de nuestra ley de marcas expresa “los 
signos que se hubiesen solicitado o registrado … por quien conocía o debiera conocer 
que el signo pertenecía a un tercero”.

54. Bertone, Eduardo Luis y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo., 1989, pág. 232.
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Es importante resaltar que la marca debe ser notoria en nuestro país, sobre la 
cuestión, en este sentido, la Sala Civil consideró que no es posible probar la notoriedad 
con registros en otros países:

La accionante sostuvo que es propietaria de la marca “SUMA” mundialmente 

conocida y de gran difusión. Afirmó que dicha marca se encuentra registrada para 

distinguir servicios y productos de la clase 5, en los siguientes países: Australia, 

Benelux, Botswana, Brunei, Chile, China, Francia, Indonesia, Italia, Méjico, Filipinas, 

Abah, San Marino, Singapur, Sudáfrica, Taiwán, Thailandia, Gran Bretaña, Zimbae. 

También aseveró que dicha marca fue inscripta en: Argentina, clase 1 y 3; 

Australia clase 1 y 3; Brasil clase 3; Chile, clase 1; Singapur, clase 1; Sudáfrica clase 

3; Francia, clase 3; Alemania, clase 16; Reino Unido clase 1.

Pero el hecho de la inscripción en otros países no significa per se que la marca 

“SUMA” goce de notoriedad y difusión en el nuestro ya que dicha notoriedad debe 

existir en el país en que se reclama la protección, según surge de las disposiciones 

contenidas en el citado art. 6 bis del Convenio de París55.

En igual sentido se pronunció la Sala 2 del Tribunal de Cuentas en el caso de la marca 
Aurora:

Que, no estamos ante una imitación o reproducción del producto de la marca 

“Aurora” de Argentina, y respectó al presupuesto de la notoriedad, ésta no fue 

probada en lo que hacer referencia al mercado nacional por lo que no se le puede 

atribuir a la marca “Aurora” el carácter de “ser allí notoriamente conocida” exigida 

por la norma. El registro de la marca en otro país, por sí mismo, no es prueba 

de reconocimiento y notoriedad de la marca en nuestro país, y, la notoriedad 

debe existir en el Paraguay que es el país donde se pretende se haga lugar a la 

oposición56.

IV.  Principio de territorialidad. Excepciones 

El principio de territorialidad es básico en materia marcaria. Del mismo parten todas las 
legislaciones, entre ellas, la paraguaya. Este principio no surge de la ley de marcas, sino 
del Derecho Internacional. “Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad 
más allá de donde llega su soberanía”57. El derecho sobre una marca registrada implica 

55.
56.
57.

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial. Ac. y Sent. N° 451 (29/VI/2011).
Tribunal de Cuentas Sala 2 de Asunción, Ac. y Sent. Nº 125 (25/IV/2019).
Martinez Medrano, G. A., & Soucasse, G. M. (2000). Derecho de Marcas. Procedimiento Administrativo de registro 
de marcas. Requisitos de fondo para el examen de marcas. Armonización del Derecho de Marcas en el Mercosur. 
Buenos Aires, Argentina: La Rocca, pág. 55. 
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todo el territorio del país, pero no más que este. Este derecho se extiende a todo el 
territorio nacional sin importar si la marca es conocida en toda la extensión de dicho 
territorio. Esto significa que una marca registrada en Paraguay solo tiene valor en el 
territorio paraguayo.

 Pese a que podría reconocerse en el derecho una cierta vocación ínsita a la 
universalidad, el registro no protege a su titular allende las fronteras nacionales. 
Incluso, las marcas obtenidas en el extranjero por el camino de las Convenciones 
Internacionales o sin el auxilio de éstas, son derechos independientes, regidos por 
leyes distintas, que nacen en fechas diferentes, duran plazos desiguales, están 
sometidos a diversos requisitos de renovación y pueden ser anulados unos con 
independencia de otros58. 

Este principio se encuentra en el art. 18° de la Ley 12194/98: “El propietario de una 
marca de productos o servicios inscrita en el extranjero gozará de las garantías que esta 
ley le otorga una vez registrada en el país.” Esto significa que el titular de una marca 
extranjera debe registrar su marca en Paraguay para que pueda oponerse a que otros la 
usen o intenten registrarla aquí. 

Asimismo, este principio es reconocido por el artículo 6°.3 del Convenio de 
París: “Una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada 
como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, 
comprendiéndose en ello el país de origen”. Analizando este artículo se ve que lo 
relevante cuando alguien solicita registrar una marca en los países de la Unión es que 
ella esté disponible en el país donde se solicita el registro. 

Sin embargo, existen excepciones a este principio, ocasiones en que es posible 
promover acciones de nulidad, aunque las marcas extranjeras no se encuentren 
inscriptas localmente.

La principal excepción es cuando la marca es notoria en el territorio en el que está 
pidiendo la protección, pero para este caso es menester tener en cuenta que la marca 
debió ser conocida ya en el momento en que se realizó el registro de la marca en 
nuestro país. No sirve que la marca haya sido notoria en otros países, tampoco sirve que 
haya estado inscripta en otros países. 

Se debe mencionar también que las principales víctimas de la piratería marcaria 
no son las marcas que gozan de notoriedad mundial, puesto que las mismas gozan 
de protección suplementaria, sino las marcas “en trance de notoriedad”, marcas que 
están creciendo en sus respectivos países y que ven como posibilidad la exportación 
en el futuro. Así, en el caso argentino “Bonneterie Cévenole c. Roseda y PYLSA” 
Sala I Civil y Comercial, “se admitió la notoriedad naciente de la marca “Montagut” 

58. Bertone, Eduardo Luis y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo., 1989, págs. 187,188. 
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y su apropiación en violación de las buenas costumbres comerciales por parte de 
PYLSA”59. 

En otro caso del vecino país se estableció que: “Por supuesto en estos casos debe 
flexibilizarse el criterio de territorialidad de la marca para no caer en resultados injustos 
a la luz del interés económico general”60. 

La segunda excepción es cuando existió mala fe. Ya que ningún acto que haya sido 
realizado con mala fe puede surtir efectos. “Debe evitarse, mediante algún resorte legal, la 
apropiación indebida de las marcas extranjeras, que acarrea perjuicios al consumidor”61. 
Esto fue explicado de una manera magistral en el conocido caso argentino “Mosquito” 
de la siguiente forma: 

En principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo, la 

buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional 

exorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que 

nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado 

tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay 

que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las 

relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la 

buena fe62. 

En el caso argentino Szalkowicz, León c/ Hersz, Fryd también fue explicada la 
cuestión:

La copia meramente servil de una marca extranjera, con posibilidad de 

aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella, no es lícita. 

Se contemplan así las buenas prácticas comerciales y el interés del público 

consumidor, protegidos también por la ley de marcas, conclusión a la cual no es 

obstáculo la territorialidad63.

La parte inicial del artículo 18°, que expresa que el propietario de una marca extranjera 
gozará de las mismas protecciones que la ley otorga una vez que la misma haya sido 
inscripta, ha sido invocada usualmente por nacionales para evitar el pronunciamiento 
de nulidad de marcas iguales o muy similares a otras extranjeras, alegando que estas 
últimas no cuentan con protección en el país, como consecuencia de no haberlas 
registrado aquí. Si bien existen fallos que sostienen esta postura, consideramos que la 
interpretación no es correcta, puesto que no debemos olvidar la segunda parte de este 

59.
60.
61.
62.
63.

Bertone, Eduardo Luis y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo., 1989, pág. 190. 
Kibon c. Zucca, fallo de la Cám. Nac. De Ap. En lo Civ. y Com. (24/8/70) en “La Ley” (1973), pág. 730. 
Bertone, Eduardo Luis y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo., 1989, pág. 188.
“Moto Garelli Spa v. Bianchedi, Remo”, PyM, 1951-73, y PyM, 1952-15.
Causa 4635 “Szalkowicz, León c/ Hersz, Fryd”, Sala I, 10-07-87.
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artículo que dispone que solo el propietario o sus agentes debidamente autorizados 
pueden solicitar el registro64.

El Tribunal de Apelación Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala ha clarificado la 
cuestión: 

Debe tenerse en cuenta que la norma del art. 16° (actual Art. 18°) rige para aquellos 

casos normales, en los cuales el propietario de una marca extranjera desea 

acogerse a los beneficios, garantías y protección que otorga la ley nacional de 

marcas, para lo cual debe inscribir previamente su marca en el Paraguay. Pero la 

interrogante que se plantea es: ¿Cómo podría el propietario extranjero ejercer los 

derechos que le otorga la ley de marcas si su marca (extranjera) ha sido inscripta 

con posterioridad por otra persona en el Paraguay? El propietario de la marca 

extranjera no podría pretender inscribir primero su marca para luego ejercer sus 

derechos, ya que la anterior inscripción en el Paraguay impediría una posterior 

registración. Por ello, teniendo en cuenta tal circunstancia y considerando que 

el único que puede inscribir una marca extranjera en Paraguay es su propietario 

o representante debidamente autorizado (norma que a contrario censu implica 

una clara prohibición para toda otra persona que no fuese el propietario o su 

representante), se llega a la conclusión de que en el caso señalado el propietario 

de una marca extranjera que ha sido inscripta con posterioridad por un tercero 

en el Paraguay puede promover la acción de nulidad de esta última registración, 

probando, obviamente su calidad de propietario anterior de dicha marca con la 

registración correspondiente, y la nueva o posterior inscripción a nombre de otro 

en el Paraguay65. 

Al oponerse excepción de falta de acción basándose en la primera parte del artículo 
18°, se dejó sentado que existe legitimación activa si el que promueve la acción de 
nulidad es titular de la marca extranjera objeto de la disputa y la acciona contra quien la 
registró como propia en nuestro país66. 

Últimamente la Dinapi hace lugar a oposiciones que están basadas en registros 
extranjeros de marcas que no son notorias en nuestro país. Lo hacen en aplicación al 
iniciso i) del artículo 2° de la Ley de Marcas que prohíbe el registro de los signos que 
se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuvieses legítimo interés o por quien 
conocía o debía conocer que el signo pertenecía a un tercero67. Consideramos que este 
actuar es correcto. 

64.
65.
66.
67.

Módica, 2019, págs. 180,181.
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 1°, Ac. y Sent. N° 142 (31/XII/1999).
TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3°, Ac. Y Sent. N° 110 (16/XI/2001).
Módica, 2019, pág. 81.
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V. Competencia Desleal 

1.  Concepto

La locución “Competencia Desleal” (Concurrence delóyale), según un documento de 
la OMPI/PI/ASU/97/1, redactado por el Prof. Horacio Rangel Ortíz fue utilizada inicialmente 
en las sentencias dictadas por los tribunales franceses a principios del Siglo XIX. Lo cual 
significa que desde los tiempos más remotos existieron actos de competencia desleal y 
por ende la necesidad de reprimirlos68. 

En una economía competitiva, se espera que cualquiera pueda concurrir al mercado y 
tratar de ganar la mayor parte de él en detrimento de los demás, siempre que no emplee 
acciones “desleales”. Esta “deslealtad” –expresión que jurídicamente no significa gran 
cosa- es causar perjuicios injustos a los competidores y estos pueden accionar contra 
quienes las cometa, en procura de que se restituya la normalidad69. 

68.

69.
70.
71.

Ortíz Pierpaoli, Fremiort (2006). Propiedad Industrial Instituciones que la Integran. (2ª ed.) Asunción: Ediciones y 
Arte S.A., pág. 325.
Módica de Bareiro, Gladys Ester (1989). Derecho de la Propiedad Industrial. APAPI, pág. 370. 
Berkemeyer, Hugo (1979). La nueva ley de marcas. La Ley Paraguaya.
Otamendi, Jorge (1998). La competencia desleal. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. N° 2. Buenos Aires, pág. 1.  

… Se afirma que el alma del comercio es la competencia.
Pero la competencia sana, honrada, la que no recurre

a manejos desleales y tortuosos…

Se afirma que el alma del comercio es la competencia. Pero la competencia sana, 
honrada, la que no recurre a manejos desleales y tortuosos70.

Sobre la cuestión escribió Otamendi: 

Esta lucha debe realizarse dentro de ciertas pautas para ser leal. De lo contrario, 

será desleal. Y cuando es desleal se convierte en un acto lícito71.

2.	 Marco Normativo

En nuestro ordenamiento normativo, el concepto de competencia desleal es 
introducido en el marco legislativo de la ley de Marcas del año 1979, en el cual se le 
dedica un capítulo completo, se define a la competencia desleal en términos muy 
parecidos al Tratado de París, dicho tratado, aunque aún no estaba vigente en nuestro 
país, ejerció gran influencia en las disposiciones de la ley de marcas actual.

No debe sorprender que la primera disposición normativa nacional sobre la 
competencia desleal se haya hecho en el marco legislativo de la ley de Propiedad 
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Industrial, dada la afinidad legislativa de estas dos materias: Derecho Marcario y Derecho 
represor de la Competencia Desleal72.

Mientras estuvo vigente la Ley 751/79 de Marcas la acción de competencia desleal 
era el único medio para accionar civilmente el cese de falsificación o imitación de 
marcas, puesto que no existían acciones para infracciones marcarias73. 

Posteriormente la mencionada ley fue derogada por la ley actual de marcas, 
que define a la competencia desleal en términos idénticos a la anterior, en su art. 
80: “Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso 
honrado en materia industrial o comercial”.

El artículo 81 de la misma ley reza: 

Constituye, entre otros, actos de competencia desleal:

a)	 los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con 

respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento 

ajenos;

b)	 las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de 

palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público 

con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos;

c)	 las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de 

palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al 

público; y,

d)	 la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica, 

aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación 

esté traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, 

manera, imitación o similares;

e)	 el uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas, capaces de 

denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios o las empresas 

ajenas.

f)	 el uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar 

error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su 

empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o 

ajenos;

g)	 la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, 

calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el 

esfuerzo o prestigio ajenos; y,

h) 	 el uso indebido de una marca.

72.

73.

Buongermini, Mercedes (2001). Legislación paraguaya en materia de competencia desleal (Análisis comparativo 
de la legislación española). Asunción: La Ley Paraguaya.
Módica, 2019, pág. 297.
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Debe aclararse que la enumeración del art. 81 es meramente enunciativa, ya que 
bien podrían existir otros actos de competencia desleal, y como va cambiando el 
comercio y los medios de comercialización se van modernizando, dicha ley no agota la 
totalidad de posibles conductas de competencia desleal. 

El Artículo 82 por su parte dispone quienes son los que pueden ejercer la acción 
judicial por actos de competencia desleal y también explica cuál es el fin que persigue 
esta acción judicial y ante qué fuero se debe interponerla: 

El productor, industrial, o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de 

competencia desleal tiene acción judicial ante el fuero civil y comercial, para 

hacerlos cesar o impedir su repetición, y para obtener la reparación de los daños 

y perjuicios.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 10-
bis regula la competencia desleal.

1. 	 Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los 

países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2. 	 Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario 

a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3. 	 En particular deberán prohibirse:

1) 	 Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que 

sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial 

o comercial de un competidor;

2) 	 Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de 

desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor;

3) 	 Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del 

comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo 

de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de 

los productos.

3.  Acción de Competencia desleal en nuestra jurisprudencia

En nuestro marco legal, las conductas de competencia legal dan lugar a posibles 
acciones en el fuero civil y comercial. No contamos con una acción declarativa de 
actos de competencia desleal, las acciones que pueden demandarse son las del cese 
y remoción de los actos de competencia desleal, como también la indemnización de 
daños y perjuicios ocasionados dichos actos. Consideramos relevante traer a relucir 
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dos fallos de la Tercera Sala Civil y Comercial de la Capital, donde se ha explicado con 
claridad esta cuestión. 

… la acción de competencia desleal no está subordinada ni necesariamente 

vinculada con la propiedad industrial, específicamente marcaria. Es decir, la 

competencia desleal no es un ilícito marcario propia y necesariamente. El bien 

jurídico protegido por el derecho represor de la competencia desleal es la 

competencia económica. Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, 

la libertad de competencia es un bien querido y perseguido expresamente 

por el ordenamiento económico-constitucional de nuestro país, que lo integra 

entre los derechos económicos enumerados en el capítulo respectivo, art. 107 

de la CN. Ella ha optado por un sistema de libertad de empresa y economía de 

mercado. Pero los agentes económicos se ven forzados a no vulnerar el elemento 

regulador del mercado, que es la libre concurrencia, omitiendo conductas que 

perjudiquen la libertad económica de los demás agentes intervinientes en ese 

mercado, ya sea de su libertad de oferta como empresarios, como de su libertad 

de demanda como consumidores. La represión de la competencia desleal tiene 

entonces por objetivo asegurar la finalidad de la competencia economía en el 

mercado como elemento generador de la eficiencia y transparencia del sistema, 

así como también asegurar la libertad individual a los agentes intervinientes en 

el mercado74.

Nuestro ordenamiento jurídico no contempla una acción declarativa de los actos 
de competencia desleal, sino acciones de cesación y remoción de los mismos o de 
indemnización por las consecuencias que estos pudiesen haber generado. Como 
puede verse, estas acciones requieren la existencia de actos de competencia 
desleal, mas no se agotan en su mera verificación, sino que persiguen diversos fines. 
En efecto, la acción de cesación tiene por objeto, generar un deber de abstención, 
evitando la continuación del acto en el tiempo o su repetición en el futuro. Por su 
lado, la acción de remoción busca disponer medidas adecuadas y eficaces para 
evitar la persistencia de los efectos negativos del acto de competencia desleal en el 
mercado. Por último, la acción de indemnización persigue la reparación de los daños 
y perjuicios que se hayan ocasionado como consecuencia del acto de competencia 
desleal.

Así pues, en el presente caso se trata de determinar la procedencia de una acción 
de cese del acto de competencia desleal, para lo cual debe verificarse la existencia de 
dichos actos. Con ello quiere resaltarse, nuevamente, que la declaración de competencia 

74. TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3°, Ac. Y Sent. N° 80 (2/X/2015).
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desleal, no se constituye en una acción independiente, sino en un elemento necesario 
para la procedencia de la acción de cesación75. 

En un fallo muy reciente la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en un juicio de 
Nulidad de Registro de Marca, Infracción Marcaria y Competencia Desleal, sobre esta 
última cuestión se dejó sentado que:

… no puede negarse que la identidad entre los signos de la actora –marca y 

nombre comercial- y la marca del demandado, sumada a la circunstancia de que 

las partes de este juicio se dedican a actividades comerciales cuanto menos 

conexas, demuestran sin lugar a dudas que la conducta del demandado es lesiva 

a los buenos usos en materia comercial, pues ella denota actos susceptibles de 

causar confusión o mínimamente un riesgo de asociación, aunque más no sea 

de modo indirecto, en cuanto a los productos o a la empresa de la actora. … En 

consecuencia, es claro que se configura competencia desleal en los términos del 

art. 81 literal “a” de la Ley 1294/98 “De Marcas” y del art. 10 bis del Convenio de 

París76.

VI.  Tratados Internacionales 

1.	 Interpretación correcta del Tratado de París con respecto a Nulidad de 
Marcas 

El artículo 6 bis expresa cuanto sigue: 
[Marcas: marcas notoriamente conocidas] 

1)	 Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación 

del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar 

el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que 

constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear 

confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro 

o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de 

una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para 

productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial 

de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida 

o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

2)	 Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del 

registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión 

75.
76.

TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 3°, Ac. Y Sent. N° 73 (6/XII/2019).
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Ac. y Sent. N° 99 (30/10/2020).
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tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la 

prohibición del uso. 

3)	 No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las 

marcas registradas o utilizadas de mala fe. 

Este artículo de la Convención de París se ha utilizado en reiteradas ocasiones en 
fallos nacionales como internacionales a la hora de declarar la nulidad de una marca. 
Vemos que se refiere a que las marcas que solicitan la nulidad deben ser notorias en el 
territorio en el cual se está demandando la nulidad de una marca. 

Este convenio, en el artículo precitado obliga la invalidación de marcas que sean 
imitación de otras que la autoridad competente del país de registro considere que son 
notoriamente conocidas en el mismo país. 

 De la lectura de este artículo se concluye también que el Convenio admite que es 
posible la imitación de marcas con o sin mala fe, y que de acuerdo a esta condición varía 
el plazo de prescripción77. 

Así, este Convenio que tiene fuerza legal en nuestro país concede una mayor 
protección a las marcas que son notorias en el país del registro cuya nulidad se pretende, 
por esto para demostrar esa notoriedad no es suficiente que las marcas sean notorias 
en otros países, como tampoco es suficiente arrimar registros de la marca en distintos 
países del mundo. Para anular registros de marcas invocando el art. 6 bis del presente 
tratado en nuestro país, debe ser notoria la marca en nuestro territorio. 

2.  Aplicación de la Convención de 1929 

Otro instrumento que resulta útil a la hora de promover la nulidad de una marca es 
la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscripta en 
Washington en 1929. Los países que suscribieron y ratificaron el tratado son: Colombia, 
Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. 
Consecuentemente, la aplicación de la Convención solo tiene lugar cuando se trate de 
conflictos que involucren a esos países. 

El artículo 8° expresa: 

Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de 

los estados contratantes distinto al del origen de la marca, y se le niegue por 

existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad 

o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar 

y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente 

efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que 

77. Carlos G. Vittone; Carlos J. Mac Culloch, 1998, págs. 140,141.
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78.
79.

Módica, 2019, pág. 183.
Módica, 2019, pág. 185

se solicite la cancelación: a) Que gozaba de protección legal para su marca en 

uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del 

registro o depósito que trata de anular; y b) que el propietario de la marca cuya 

cancelación se pretende tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito 

en cualquiera de los Estados contratantes de la marca en que se funda la acción 

de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se 

aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de 

registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o c) que el propietario 

de la marca que solicite la cancelación, basado en un derecho preferente a la 

propiedad y uso de la misma, haya comerciado y comercie con o en el país en que 

se solicite la cancelación y que en este hayan circulado y circulen los productos o 

mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la 

solicitud de registro de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción 

y uso de la misma. 

Así, vemos que, si se quiere demandar la nulidad de una marca, arguyendo que la 
misma es imitación o copia de otra que haya sido antes registrada en cualquier país 
parte de la Convención, se debe:

1.	 Probar la titularidad de un registro marcario previo, realizado de acuerdo 
a la legislación del país al que corresponda la inscripción de la marca. 

2.	 Una vez demostrado que se es titular de la marca en otro país miembro 
signatario de la Convención, existen dos posibilidades, y con probar una 
de estas posibilidades, que se explican a continuación ya es suficiente. 

La primera es que la marca que está realizando la demanda no se comercialice en 
el país, en este caso, el actor tiene que demostrar que el que registró su marca, tenía 
conocimiento de que la misma existía en cualquiera de los estados contratantes. Para la 
prueba de este conocimiento, hacemos remisión a lo ya explicado anteriormente. 

La segunda posibilidad es que la marca que está solicitando la nulidad, haya 
comercializado o comercialice sus productos en el país que pretende la nulidad, dicha 
comercialización debe haber sido previa a la solicitud del registro de la marca cuya 
nulidad se pide78. 

Este artículo de la Convención en conjunto con la interpretación que ha dado 
la jurisprudencia al art. 18 de la ley de marcas “destruyen el aparente criterio de 
territorialidad a ultranza de la ley paraguaya, dado que se permite invocar en el país 
derechos sobre un signo registrado en el exterior”79.
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3.	 Protocolo del MERCOSUR 

El protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia 
de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen fue firmado 
por Argentina, Uruguay, Brazil y Paraguay, países fundantes del MERCOSUR el 5 de 
agosto de 1995. Sin embargo, solo lo han ratificado Uruguay y Paraguay, por su parte 
Venezuela, al ingresar al MERCOSUR pasó a adherirse directamente al Protocolo. Así las 
cosas, el Tratado del MERCOSUR es norma vigente solamente para Paraguay, Uruguay y 
Venezuela80.

El artículo 14° numeral 1 del protocolo prescribe: 

A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del 

registro de la marca de la autoridad nacional competente del Estado Parte 

declarará la nulidad de ese registro si él se efectuó en contravención con alguna 

de las prohibiciones previstas en los artículos 8° y 9°. 

El artículo 8° establece: 

Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo 

solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado 

de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un 

plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el 

registro de la marca. 

El artículo 8° otorga la probabilidad de dar un mejor derecho al que usó la marca 
previamente con relación al que la registró con posterioridad. 

El artículo 9° expresa: 

Inc. 3) Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas 

que afecten comprobadamente derechos de terceros. 4) Los Estados Partes 

prohibirán en particular el registro de un signo que imita o reproduzca, en todo o 

en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como 

perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados 

partes y susceptible de causar confusión o asociación. 

Así, vemos que el protocolo autoriza a demandar la nulidad de una marca registrada 
si la misma es igual o similar a otra inscripta en otro país miembro del pacto y con su 
registro se hayan afectado derechos de terceros. 

80. Modica Bareiro, Fabrizio. El “Protocolo del Mercosur” en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años 
después y sus innovaciones a la legislación paraguaya. Recuperado el 10 de junio de 2020, de https://www.pj.gov.
py/ebook/monografias/nacional/marcas/Fabrizio-Modica-Bareiro-Protocolo-del-Mercosur.pdf, pág 1. 
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No solo se protegen las marcas registradas por quienes estén domiciliados o se 
hayan establecido en algunos de los países del MERCOSUR (numeral 4), sino también 
las de quienes, sin estar domiciliados o establecidos en alguno de ellos, las tuvieran 
registradas allí y se vieran afectados por la nueva marca que se haya registrado o 
solicitado en otro de los países del pacto regional (numeral 3)81. 

Por otra parte, en el instrumento se estableció que la autoridad nacional competente 
del Estado parte, es quien debe entender en materia de nulidad, lo que significa que el 
procedimiento será de carácter administrativo ante la Oficina de Marcas. En el mismo 
sentido en su art. 17 el protocolo recogió el compromiso por parte de los Estados de que 
establecerían un procedimiento administrativo para la nulidad marcaria. 

Brasil estableció un procedimiento administrativo de nulidad marcaria, los 
artículos 168 a 172 de la Ley brasileña establecen que deberá iniciarse dentro de los 
180 días de la expedición del título. En el caso de las marcas que se consolidaron 
por el transcurso del plazo de 180 días está establecido en los artículos 165 a 167 
que la acción de nulidad debe ejercerse en sede judicial. La ley uruguaya por su 
parte, prescribe la acción administrativa de la nulidad de la marca en su artículo 21. 
Argentina y Paraguay deben establecer un procedimiento de nulidad administrativa 
para dar cumplimiento a lo establecido en este Protocol82. Sin embargo, esto es 
inaplicable en nuestro país, puesto que sería inconstitucional en atención al artículo 
109° de nuestra Carta Magna que establece que nadie podrá ser privado de su 
propiedad sino en virtud de sentencia judicial, ergo solo queda el camino de accionar 
la nulidad en juicio. 

 
VII. Tendencia Jurisprudencial Nacional 

1.	 Companhia Antártica Paulista - Ind. Brasileira de Bebidas e Conexos c. 
Ferrari, María Cristina C. (Ac. y Sent. N° 21). Tribunal de Apelación en lo 
Civil y Comercial de Asunción, Sala 2. 

En el presente caso, las marcas Antártica de la actora y Antartic de la demandada 

pueden llevar fácilmente a confusión por cuanto difieren nada más que en una 

letra. Es más, haciendo la traducción de la segunda resulta un significado idéntico 

a la primera conforme se acredita con la prueba agregada a fs. 13. Sumado a todo 

ello, la misma demandada admitió que la marca por ella registrada es para hielo, 

que tiene estrecha relación con bebidas en general que son los productos que 

protege la marca de la parte.

81.
82.

Módica, 2019, pág. 136. 
Martinez Medrano & Soucasse, 2000, págs. 234-235. 
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En cuanto a la inexistencia de imitación que alega el recurrente resulta que la 

extrema semejanza entre ambas marcas y para productos entre los que se da una 

estrecha relación, que no puede ser desconocida, pone de resalto una extraña 

coincidencia que lleva irremediablemente a admitir que sí existió imitación tal 

como acertadamente lo consideró la a-quo. Siendo pues evidente la existencia 

de similitud e imitación entre ambas marcas registradas, ello permite presumir 

la existencia de la mala fe puesto que el haber observado los requisitos para el 

registro de la marca no sanea la conducta de la demandada ni hace presumir la 

buena fe porque “la imitación de una marca ajena es sin duda una maquinación 

fraudulenta. Es un artificio para engañar al consumidor, para confundirlo. En 

definitiva, un fraude”. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. 

2.	 The Gates Corp. c. Autopiezas Com. e Ind. S. A. (Ac. y Sent. N° 21).
	 Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 3. 

Excepción de Prescripción

Con relación a la mala fe del demandado, los agravios del recurrente no hacen 

otra cosa que confirmar los fundamentos expuestos por el a-quo sobre el rechazo 

de la excepción. En efecto, expresa a fs. 168 que “mi representado al ser el dueño 

de la marca ‘Gates’ y ser un antiguo y eficaz (sic) comerciante conoce y debe 

conocer, es su obligación, sus propias marcas y otras marcas de la competencia...” 

Precisamente allí está la mala fe, ya que siendo un antiguo comerciante, no podía 

ignorar a quien pertenecía la marca Gates, y al inscribirse a su nombre, estaba 

usurpando la misma. 

Se puede apreciar inequívocamente al analizar la absolución de posiciones del 

señor José Alberto Ríos Gracia, Presidente del Directorio de la firma demandada, 

al contestar la segunda posición que afirma ser comerciante e importador de 

varios productos y entre ellos correas de transmisiones y que inscribió la marca 

“Gates” porque quiere decir en castellano “Puentes” haciendo referencia a una 

transmisión, con lo cual estaba corroborando su mala fe, ya que al inscribir a 

su nombre una marca conocida efectuando un acto contrario a las buenas 

costumbres que no se encuentra amparado por las leyes. Además el hecho de 

registrar la misma denominación y para idéntica artículos, no es la consecuencia 

de una casualidad milagrosa; por el contrario, quien la registró no pudo concebirla 

sin tener frente a él la marca original. En la obra de Breuer Moreno —Tratado de 

Marcas de Fábrica y de Comercio— p. 395, N° 408, se lee: la mala fe siempre 

existirá en el usurpador”. En estos autos se encuentra probada que la demandada 

conocía la marca por lo que la apropiación de la marca extranjera ajena es un 
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acto de mala fe por lo que la acción para impugnar este acto no prescribe. En 

consecuencia, el rechazo de la excepción de prescripción planteada por la firma 

demandada, se encuentra ajustada a derecho de conformidad con el art. 658, inc. 

a) del Código Civil. La doctrina también se pronuncia en el mismo sentido que 

nuestro Código Civil. Así en la obra Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, p. 323 

dice: “... No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de 

las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Y ello es justo, por cuanto se debe 

devolver los derechos de marcas a sus cauces éticos y legales. 

Análisis de fondo:

… corresponde estudiar si realmente hubo apropiación de una marca extranjera 

ajena de mala fe y la disposición legal aplicable para la solución de la controversia 

planteada en autos. En este orden, las instrumentales presentadas por la actora, 

títulos de registros de la marca Gates en los Estados Unidos de América y otros 

países americanos más, ya citados con anterioridad, prueban acabadamente que la 

marca cuya nulidad se pide es extranjera ajena. Los argumentos de la demandada 

sobre estas instrumentales en esta etapa del proceso ya no tienen relevancia por 

cuanto ya fueron consentidas, además, siendo instrumentales extranjeras se rigen 

por la ley del lugar de su celebración conforme al art. 23 de nuestra Constitución 

Nacional. En efecto, siendo marca extranjera registrada en los Estados Unidos 

de América la cuestión planteada debe ser resuelta conforme al art. 8 de la 

Convención de Washington de 1929, porque conforme al orden de prelación de las 

leyes (art. 137 C.N.) ella tiene supremacía en esta materia sobre nuestra ley especial 

N° 751 de Marcas. Estimo que la protección legal de la marca en uno de los Estados 

contratantes con anterioridad al registro cuya nulidad se pide, se halla probada 

con las instrumentales acompañadas por la actora con el escrito de demanda. 

Respecto al inc. b) también se encuentra probado con la absolución de posiciones 

del demandado, pues el Sr. José Alberto Ríos Gracia —Presidente del Directorio de la 

firma demandada (ver fs. 51) al contestar la segunda posición expresó que importa 

correas de transmisión para su comercialización y que inscribió la marca Gates, 

porque en castellano quiere decir puente, haciendo referencia a una transmisión. 

De esto se deduce claramente que el representante de la firma demandada tenía 

perfecto conocimiento de esta marca para correas de transmisión, y estos artículos 

con marca Gates son protegidos por los registros presentados por la firma actora. 

A mayor abundamiento, también se halla probado el inc. c) por cuanto el propio 

Presidente de la firma demandada expresa que se dedica a la importación y 

comercialización de correas de transmisión. En efecto, estos artículos con la marca 

Gates son comercializados por la firma local en nuestro país.
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En este fallo se comprobó que la parte demandada actuó con mala fe en vista de que 
la misma registró en nuestro país un vocablo que designa a una marca extranjera, para el 
mismo rubro en que opera la extranjera y que dicha coincidencia no podía ser producto 
de una mera casualidad, máxime cuando el demandado era quien comercializaba 
localmente dicho producto.

3.	 Shell Brands International AG c. Fuelpar S.A. s/ Nulidad de registro de 
marcas. (Ac. Sent. Nº 17). Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial

	 de Asunción, Sala 1 

“Ossorio conceptúa a la Mala Fe como: “Posición atribuible a quien formula una 

pretensión que sabe carente de fundamento o a quien realiza un acto sabiendo 

que es delictuoso o cuasidelictuoso o que contiene vicios en su título...” (Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 21 Edición actualizada, p. 589). La Real 

Academia define la Mala Fe: “2. Der. Malicia o temeridad con que se hace algo o se 

posee o detenta algún bien” (www.rae.es). 

La sanción a esta conducta ilícita conlleva la nulidad de la marca, conforme dispone 

el art. 357 del CC: 

“Es nulo el acto jurídico:... b) si el acto o su objeto fueren ilícitos o imposibles...”. 

A tenor de todo lo reseñado, se concluye: 

I)	 La marca figurativa Nº 359.459/2012 perteneciente a la clase 37 que comprende 

construcción, reparación, servicio de instalación y la marca figurativa Nº 

359.458/2012 perteneciente a la clase 4 que comprende aceites y grasas 

industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, 

combustibles y bujías y mechas, ambas propiedad de la demandada, se hallan 

inscriptas en las mismas clases que las marcas de la parte actora. 

II)	 Las marcas de las partes contendientes adoptan los mismos colores y forma 

similar (solo que el sentido de sus emblemas se hallan invertidos y el grosor de 

la línea roja difiere) esta similitud surge de las probanzas mencionadas y debido 

a la coexistencia de estas marcas similares en las mismas clases, permite que 

prime la confundibilidad. 

III)	 La actora está identificada a nivel mundial por idénticos colores y similar forma 

desde 1915. 

Estas circunstancias no pueden ser consideradas como un hecho casual, sabiendo 

de la existencia y notoriedad de las marcas de la actora, lo cual faculta la nulidad 

peticionada con sujeción a la normativa trascripta previamente. “...la sanción legal 
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de la anulación del acto no se funda en el error provocado, sino simplemente 

por constituir un “Hecho Ilícito”, porque la Ley no puede amparar hechos de esta 

naturaleza y, en consecuencia, debe castigar la mala fe” (Bonifacio Ríos Avalos, 

Introducción al Estudio de los Hechos y Actos Jurídicos, p. 232). 

En este caso, se hizo lugar a una demanda de nulidad de marca figurativa. Tanto el 
Tribunal de Apelaciones, como el A quo tuvieron en cuenta las similitudes existentes 
entre la marca registrada en Paraguay y la marca registrada en el extranjero, sumado 
al hecho de que la demandada registró la marca figurativa para las mismas clases que 
la empresa extranjera, y como la empresa extranjera utiliza su marca figurativa desde 
1915, la misma tiene prioridad sobre la demandada que registró su marca figurativa 
recién en 2012. Con estos elementos el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala consideró 
probada la mala fe. 

4. Elektra del Milenio S.A. de C.V. C/ Resolución N° 1.160 de fecha 27 de 
Octubre de 2005 de la Sección Asuntos Litigiosos; y la Resolución N° 319 
de fecha 27 de julio de 2007, de la Dirección de la Propiedad Industrial. 
(Ac. Sent. N° 266). Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. 

La firma Elektra del Milenio S.A. promovió acción contencioso administrativa contra 
resoluciones dictadas por el Director de la Propiedad Industrial y la Sección de Asuntos 
Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio y apelación 
contra el fallo del Tribunal de Cuentas. La marca solicitada era Elektra y las marcas que 
ya estaban registradas eran Elektra y Electra. 

En el Acuerdo y Sentencia N° 266 se dejó sentado: 

En cuanto a las alegaciones de la apelante, de poseer registrada en el extranjero 

la marca en pugna, debo mencionar al respecto, que Jorge Otamendi en su obra 

Derecho de Marcas, expresa: “… El valor de la marca, el derecho exclusivo que su 

registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial… Ni la marca registrada tiene 

esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas 

en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país…” Las marcas son 

territoriales en nuestro sistema jurídico conforme lo prescribe la Ley N° 1294/98, 

que en su artículo 18 expresa: “El propietario de una marca de productos o 

servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le 

otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente 

autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro. 

En tal sentencia se resaltó el principio de territorialidad, pero no se tuvo en cuenta 
la segunda parte del artículo que expresa que solo el propietario o sus agentes 
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debidamente autorizados pueden solicitar el registro, si el propietario es un extranjero, 
¿cómo podría el mismo solicitar el registro si alguien más ya la inscribió en nuestro país? 
Además, la sala penal consideró que la marca solicitante no era notoria, no se habló de 
mala fe en el fallo. Se dio prioridad al nacional que había inscripto previamente. 

VIII. Derecho Comparado 

1.	  Jurisprudencia moralizadora argentina

En el vecino país, los actos de piratería marcaria eran anulados aplicando el art. 
279 del C.C. y C.N. que considera nulos a los actos contrarios a la moral y a las buenas 
costumbres y a los que son contrarios a las leyes, antes de que su Ley de marcas 
previera expresamente la inclusión del caso de nulidad por mala fe83. 

Uno de los primeros fallos dictados sobre piratería marcaria fue el caso de la marca 
“Cadillac”, se señaló en ese fallo que “el demandado tenía un empeño claro de producir 
una confusión desleal en ilícito beneficio propio”84. Con igual fundamento fue decretada 
la nulidad de las marcas “Browning”85, “Vitagraph”86, “Boissier”87, “Hermes”88, “Cordon 
Rouge”89  y “Cordon Vert”90. 

El “leading case” en esta materia fue aquel en el que la Corte Suprema declaró la 
nulidad de la marca “La vaca que ríe” por constituir esta una “copia servil” de una marca 
extranjera91. El fallo dice: 

El demandado podría decir que se le ocurrió a él la expresión “La vaca que ríe” pero 

ya resultaría una casualidad casi milagrosa que también se le ocurriera el dibujo 

del animal sonriente, la exacta disposición de las palabras, el fondo montañoso y 

todavía los aros en forma de quesos puestos en las orejas de ambas vacas. Por eso 

dijo en autos el perito designado, que fue el tan conocido dibujante Lino Palacio, 

que se trataba de una copia servil y no necesito añadir más, por ser ello demasiado 

evidente92. 

83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.

91.
92.

Otamendi Jorge. (2017). Derecho de Marcas, (9ª. Ed.) Buenos Aires: Abeledo Perrot. (pag. 416). 
“Cadillac Motor Car Co. v. Giannini, H.”, PyM, 1913-701. 
“Fabrique Nationale D´Armes de Guerre v. Castro, A.”, primera instancia del 3/9/1915, en PyM, 1915-414. 
“The Vitagraph y Sociedad Gral. Cinematográfica Ltda. v. Max Glucksmann”, primera instancia del 10/5/1916,        
PyM, 1916-216 y 275.
“Maison Boissier Soc. Dailly y Cia. v. Fernandez, R.”, del 22/6/1932, PyM, 1932-417. 
“SA Hermes de Paris v. Soc. Hermes de Resp. Ltda.”, del 12/5/1941, PyM, 1941-7 y 235. 
“Société Vinicole de Champagne v. Lagriffe, Juan A.”, del 29/4/1931, PyM, 1931-132. 
“Moto Garelli SPA v. Bianchedi, Remo”, PyM, 1951-73, y PyM, 1952-15; ver también el caso “Standard” in re 
“Humble Oil Refining Co. v. Standard SRL”, del 11/5/1966, LL, 123-419. 
Otamendi, El uso y otras cuestiones de la nueva Ley de Marcas, 2001, pág. 10. 
Fromageries Bel S.A. c. Ivaldi, Enrique del 28/2/61, Rev. LA LEY, t. 107, p. 67. 
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Adicionalmente el inc. b) del art. 24 de la ley de marcas argentina señala que “Son 
nulas las marcas registradas: … b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía 
conocer que ellas pertenecían a un tercero …” fueron utilizados en un sinfín de juicios 
en los que en la Argentina se había registrado una marca que era una simple copia servil 
de otra extranjera93. 

Por otro lado, en el fallo “Perregaux” se afirmó que debe probarse la mala fe: 

En circunstancias excepcionales puede un comerciante pedir la nulidad de una 

marca argentina, si la misma resulta una imitación servil de la otorgada en otra 

nación. Pero para ello debe darse el presupuesto de evidente abuso y mala fe, 

como ocurría en el caso de FALLOS 253:26794. 

También se declaró la nulidad en casos donde las marcas si bien no eran idénticas, 
eran “imitaciones solapadas”, tales fueron los casos de “Cinarito” por “Cynar”95, 
“Aryquan” por “Mary Quant”96, “Leeg´s” por “L´Eggs”97, “Armajean´s” por “Armani” y “G. 
Armani”98, “Uxell” por  “Ixell”99. 

2.	 Chile

El juicio de nulidad se tramita ante el Director Nacional de INAPI, quien para estos 
efectos desempeña el rol de tribunal especial (art. 17° inc. 1° LPI).

La Ley N° 19039 de Propiedad Industrial establece sobre la nulidad de marcas:

“Artículo 26.- Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales 

cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 

de esta ley.”

Específicamente sobre la nulidad de marcas por mala fe encontramos en el 
artículo 20: 

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma 

de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los 

mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, 

siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público 

que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene 

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Otamendi, Derecho de Marcas, 2017, págs. 423-424. 
CSJN, 25/07/62, “Paul Perregaux c/ SA Girard Perregaux”, Fallos 258:52. 
“Costa Hnos. SCA v. Societá per Azioni G. B. Pezzion”, Sala I, (30/5/1972). 
CSJN, “Mary Quant Cosmetics Limited v. Salvarezza, Roberto Luis”, M-78.XVIII (8/10/1979). 
Causa 5124, “Consolidated Foods Corp. v. Tejeduría Flores”, Sala II, (16/6/1987). 
Causas 6246 y 6249, “Giorgio Armani SPA v. Armajean´s SRL”, sala III, (9/3/1994). 
Causa 6124/2000, “Societé de Distribution pour la Chimie v. Iturralde, Claudio D.”, sala III, (17/10/2006). 
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acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario 

del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria 

registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la 

inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por 

cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la 

expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella 

a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, 

podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para 

distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y 

no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún 

tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o 

industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea 

probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria 

registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector 

pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda 

esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales 

en Chile.

(…)

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, compren-

didas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

Encontramos bastante clarificadora la interpretación realizada por la Corte Suprema 
de Chile, Segunda Sala, en el caso IRON MAIDEN. En dicho caso la Corte interpretó que 
el adquirente sí había obrado con mala fe ya que entre los signos denominativos existía 
una coincidencia tanto gráfica como fonética, además de que el demandante era el 
creador de la marca en disputa y que el demandado había registrado la marca para las 
mismas clases de productos que la creada por el actor, circunstancias que descartaron 
por completo la chance de la coincidencia en el registro y, que por el contrario permitían 
inferir la mala fe del demandado.

Que, asimismo, el fallo objetado también yerra al rechazar la imprescriptibilidad 
alegada por el demandante por estimar que no se encuentra establecida la mala fe 
del adquirente, por cuanto resulta palmario que tales presupuestos sí se encuentran 
demostrados en autos, ya que resultó comprobado y no discutido por las partes, que 
entre los signos denominativos en conflicto existe una coincidencia tanto gráfica como 
fonética, sumada al hecho que el demandante es el creador de la marca en disputa y 
que la registrada y usada por el demandado distingue los mismos productos que los 
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que ampara el signo creado por el actor, tanto en clase 25 como en la 41, circunstancias 
que, sin duda, alejan por completo la posibilidad de la mera coincidencia en el registro 
y uso de la marca cuya nulidad se pretende y que, al contrario, permiten colegir la mala 
fe del demandado100.

Igual razonamiento fue seguido en el juicio de nulidad de la marca Oneil: 

… resultó comprobado y no discutido por las partes, la existencia de una 

coincidencia gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, el que el demandante 

es el creador de la marca en disputa y que la registrada y usada por el demandado 

distingue los mismos productos que los que ampara el signo creado por el actor, 

circunstancias que, sin duda, alejan por completo la posibilidad de la mera 

coincidencia en el registro y uso de la marca cuya nulidad se pretende y que, al 

contrario, permiten colegir la mala fe del demandado101.

En el juicio de nulidad de la marca “JOHN GALLIANO”, fallo N° 104.795, se sostuvo 
que:

 la creación de la marca por el demandante y la notoriedad alcanzada por la 

misma, tornan ostensible que el registro cuestionado fue obtenido a sabiendas 

de que se trataba de una marca ajena, mediante una conducta reñida con la ética 

mercantil102.

En el mismo sentido, en el juicio de nulidad de la marca “ZIPFER URTYP”, fallo N° 
103.419, se concluyó que:

la mala fe del demandado debe tenerse por establecida, ya que además de 

tratarse de una marca extranjera creada y registrada con 17 años de anticipación 

al registro chileno, debe tomarse en cuenta que el nombre de la marca en sí no 

es de ordinaria ocurrencia, puesto que es imposible que el demandado, por mera 

casualidad, registró la denominación bastante extraña en nuestro idioma, Zipfer 

Urtyp, precisamente para distinguir el mismo tipo de productos que ampara la 

marca extranjera y a la que se le ha dado fama y notorieda103.

 	 En el Caso DOCKERSSUN, solicitud N° 523.501, clase 9 para distinguir armazones 
de lentes, lentes ópticos y lentes en general, se sostuvo que: 

es posible concluir que la adquisición del registro cuya nulidad se impugna ha 

sido efectuada de mala fe, atendido a que la marca DOCKERSUN se ha basado de 

100.
101.
102.
103.

Corte Suprema, Segunda Sala, 30/09/2011.
Corte Suprema, Segunda Sala, 20/01/2011.
Ibídem.
Ibídem.
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manera evidente en un signo hecho famoso y notorio por una persona distinto 

del demandado, circunstancia que permite presumir el ánimo e interés de este 

último de aprovecharse de la fama y reconocimiento internacional de la marca 

DOCKERS.

En el caso de la marca “Daxier” la Excma. Corte Suprema, Segunda Sala dijo:

Que, para afirmar la existencia de mala fe en el registro y uso de una marca, se 

requiere demostrar que el demandado, a sabiendas de que un signo se encuentra 

registrado en el extranjero a nombre de un tercero, de igual modo solicite su 

registro para aprovecharse de la fama obtenida a merced de la actividad mercantil 

y publicitaria desarrollada por su creador104.

3.	 Comunidad Andina 

El segundo párrafo del Art. 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier 

persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido 

en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando este se hubiera 

efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la 

fecha de concesión del registro impugnado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial del 
artículo 172 en el Proceso 508-IP-2018 realizada a pedido de la Quinta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte 
Superior de Justicia de Lima de la República del Perú a fin de resolver el proceso interno 
N° 6484-2015-0-1801-JR-CA-23, en el que NIKE INC. solicitó que se declare la nulidad de 
la marca DRY FIT por mala fe en la solicitud del registro, se pronunció así: 

… el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el 

soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo 

empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, 

el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se ursurpe, mediante 

una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo 

ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros. 

El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar 

a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir con la 

clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la 

104.   Corte Suprema, Segunda Sala, 30/06/2015.
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capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del 

correspondiente signo distintivo. Por “indicio razonable” se debe entender todo 

hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran 

probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la 

carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y 

servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado 

recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal 

razón se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el 

solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con 

compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive 

este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos 

amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, 

como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, 

entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la 

información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la 

población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy 

fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 

En consecuencia, el Tribunal advierte que, si el solicitante de un registro conocía 

perfectamente la capacidad de distintividad, de perpetración en el mercado, de 

función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, 

se configuraría un típico caso de mala fe105.

La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (Perú) ha señalado que 

… para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular 

haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento 

desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un 

principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya 

consecuencia ineludible debe ser -dependiendo en el momento en el que se 

produzca– alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido 

por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro (…) o sancionar 

con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo106.

4.	 Uruguay

El artículo 5 de la Ley 17011 de Marcas del Uruguay expresa: 

105.
106.

Proceso N° 508-IP-2018. Pronunciamiento (29/III/2019).
Resolución N° 1045-2012/TPI-INDECOPI, (18/VI/2012).
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A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando 

nulidad relativa:

6º)	 Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o 

la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un 

nombre comercial.

7º)	 Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de 

verificar concurrencia desleal.

Por su parte, el artículo 88 de la misma ley nos dice: 

 “Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la 

prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.”

5.	 España 

En España se encuentra regulada expresamente la nulidad de marcas para el caso 
que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

El artículo 51.1 b) de la Ley de marcas 17/2001 establece que: “el registro de la 
marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación 
1: … b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de 
mala fe”. 

Al interpretar el artículo precitado el Tribunal Supremo Español estableció:

Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del 

sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no 

a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano 

objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, 

fuera socialmente exigible, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la 

buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia 

errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse 

en consideración.

Una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la 

que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar 

una inexistente conexión entre los productos que la misma identifica o va a 

identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra renombrada, 

buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los 

consumidores con el aprovechamiento indebido de la reputación del segundo107.

107. STS, 414/2011, (22/VI/2011).
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La mala fe debe ser probada por la parte actora, quien alega y demanda la nulidad, 
“en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume” como lo establece el art. 
434 del Código Civil Español108. 

Además, España cuenta con la figura de la reivindicación para los casos de registros 
de marcas que hayan sido solicitadas con fraude a los derechos de terceros. 

El artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre expresa: 

Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los 

derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, 

la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la 

marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha 

de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o 

desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada 

conforme a lo previsto en el artículo 39. 

Lo que se logra con esta acción es devolver al propietario real de la marca a su 
posición de tal. 

En palabras del Tribunal Supremo de España: 

El efecto del triunfo de esta acción llamada por algún sector doctrinal 

“reivindicativa”, más que “reivindicatoria” es la sustitución -en el sentido de 

subrogación- por parte del perjudicado en la posición jurídica del titular que 

accede ilícitamente al Registro109. 

IX. Resultados de la investigación

Al inicio del trabajo de investigación nos hemos fijado como meta encontrar 
la correcta interpretación de las disposiciones del derecho paraguayo y de los 
tratados internacionales aprobados y ratificados para el caso de nulidad de marcas 
por mala fe.

Para ello hemos recurrido a doctrina nacional, como extranjera y hemos analizado 
basta jurisprudencia nacional como extranjera.

Hemos encontrado que en el Derecho paraguayo se encuentra regulada la nulidad 
de marcas por mala fe en el art. 2 inc. I. 

Así, existirá mala fe toda vez que se registre una marca sin interés legítimo, a 
sabiendas de que esa marca pertenece a un tercero, o cuando se debía conocer que 

108.

109.

Maza Correa, Juan Pablo (2019). La nulidad de marca registrada de mala fe. Law and Trends. Consultado el 3 
de agosto de 2020, disponible en: https://www.lawandtrends.com/noticias/mercantil/la-nulidad-de-marca-
registrada-demala-fe-1.html. 
STS, (25/02/2005). 
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la marca registrada pertenecía a un tercero. Hasta aquí no hay problemas ni posiciones 
encontradas.

Sin embargo, descubrimos que lo difícil tanto para litigantes como para jueces es la 
prueba de la mala fe. En este punto tras analizar doctrina y fallos relevantes podemos 
concluir que en nuestro país no rige el criterio objetivo de la buena fe registral, sino que 
se admite prueba en contrario.

En otras palabras, aunque al momento del registro de una marca igual a una 
extranjera en nuestro país, la marca extranjera aún no la hubiera registrado aquí, de 
todos modos, se configuraría la mala fe si el registrante nacional lo hizo sabiendo que la 
misma pertenecía a un tercero o, si debía saberlo. 

Y, ¿cómo se prueba la mala fe? La mala fe se prueba a través de ciertos indicios que 
deberá valorar el juzgador.

Cada caso deberá ser estudiado. No existe una regla general, se deberán estudiar en 
conjunto las pruebas arrimadas por las partes, como así también los hechos.

Que exista una marca registrada en otros países, con anterioridad al registro de una 
marca igual en Paraguay, no configura per se la mala fe. Si además de ello se observan 
otros indicios, como que, el que la registró en Paraguay conocía a la marca extranjera 
por haber tenido antes trato comercial con ella, ya se configura la mala fe.

Otro factor a tener en cuenta es si el nombre que se registró como marca es un 
vocablo común que puede ocurrírsele a cualquiera, caso que podría ser una mera 
coincidencia. Cuando es una palabra rebuscada ya estaríamos frente a una casualidad 
casi imposible, siempre será el juez el que deberá calificar.

En este sentido la doctrina de que los comerciantes conocen a su competencia, 
también es tenida en cuenta por nuestros tribunales, esta doctrina se aplica cuando 
alguien registra una marca idéntica o muy parecida a otra extranjera y, para el mismo 
rubro que esta. Los comerciantes conocen las marcas de su ramo, más aún hoy día que 
las publicidades no conocen fronteras, están en revistas, foros, congresos, televisión 
y a través de internet estamos a un clic del resto del mundo. Por eso se sostiene que, 
aunque no se pruebe que el registrante conocía la marca anterior, si opera en su mismo 
rubro, debía conocerla, por lo que se opera de igual forma la mala fe.

Otro hecho que podría crear en el juez la convicción de que el registrante actuó 
de mala fe es que además de existir identidad o similitud fonética y gramatical con el 
nombre de la marca, existan similitudes también en la etiqueta del producto, en el tipo 
de letra empleado o en los colores del diseño o envase.

Al comenzar el trabajo también nos preguntamos si era requisito sine qua non para la 
procedencia del juicio de nulidad de marcas por mala fe que la marca demandante fuera 
una marca notoria. Decimos que no, no es requisito. Se habla mucho de la notoriedad 
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de la marca para la procedencia de la nulidad por lo establecido en el art. 6 bis del 
Convenio de París. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico no requiere que la marca 
sea notoria, toda vez que se pruebe que existió mala fe en el registro, se debe hacer 
lugar a la acción nulidad. 

Lo que sí destacamos es que al ser una marca notoria se vuelve más fácil probar 
que existió mala fe, ya que las marcas notorias son más conocidas y cuentan con mayor 
prestigio lo que conlleva que sea más difícil que el que las registró alegue desconocerlas 
y, por otro lado, al gozar las mismas de prestigio encontramos un posible móvil que es el 
aprovechamiento de la fama por parte del registrante. 

Otra cuestión que suele generar confusión en el derecho de marcas es un posible 
conflicto entre el principio de territorialidad, el principio de prelación y la declaración de 
nulidad de marcas por mala fe. Opinamos sobre esto que el principio de territorialidad, 
tanto como el principio de prelación tienen ciertas excepciones, siendo la que ha sido 
estudiada en este trabajo la del caso del registro de mala fe. 

Rige el principio de territorialidad, la marca cuenta con protección solo en el país 
en que fue registrada. Como también rige el Principio de Prelación, quien primero la 
registra es quien tiene prioridad. Empero, estos principios no pueden ser utilizados para 
cubrir actos de mala fe. Por ello cuando se verifica que se está ante un acto de piratería 
marcaria, corresponde hacer lugar a la acción de nulidad por mala fe, favoreciendo 
al verdadero creador de la marca. Esto es lo justo, de lo contrario la justicia estaría 
cohonestando actos de fraude.
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