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1.- CONTRATO DE LEASING
ANTECEDENTES. IDEAS GENERALES

El vocablo leasing es de origen inglés y significa arriendo o locacion. En un primer
momento, en Inglaterra, el término era utilizado en referencia a un contrato de
arrendamiento agricola, evolucionando luego hacia el arrendamiento de edificios y
finalmente, a bienes muebles.

Posteriormente ya fue empleado en Estados Unidos y otros paises para caracterizar a
ciertos contratos de locacion que tienen caracteristicas especiales.

El término leasing es empleado no solamente en cuanto hace a una locacion, sino que se
extiende a la idea de un instrumento de financiacion que tiene como base a aquella, pero
que excede sus limites.

En la actualidad, con el gran desarrollo de la economia mundial, la financiacién constituye
uno de los pilares y a la vez una de las necesidades mas importantes para el
desenvolvimiento de la actividad de las empresas, y en ese contexto, el contrato de
arrendamiento financiero ofrece amplias posibilidades, pues empezando por una locacion
del bien, se puede llegar a su adquisicion definitiva mediante el llamado pago residual.

En efecto, para que una empresa del sector industrial, por ejemplo, tenga un desarrollo
econdémico adecuado y pueda mantener su competitividad, requiere mejorar su produccion
para lo cual a su vez debe renovar su tecnologia, maquinarias, instalaciones y otros. Esto
requiere de una importante inversion en términos econdémicos, y es ahi donde el
mecanismo de locacion con opcioén de compra constituye una alternativa valida.

CONCEPTO

Jos¢ Alberto Garrone, en su obra “Derecho Comercial”, tomando en cuenta el tipo mas
frecuente que se da en la realidad de los negocios, define el /easing como el contrato por el
cual una parte —el locador- cede en locacion un bien de capital a la otra —el locatario-, por



un plazo equivalente a la vida util de dicho bien y por un precio que comprende la
amortizacion total de su costo, mas un interés por el capital adelantado y una ganancia,
teniendo el locatario, ademas, la opcion de adquirir en propiedad el bien al término de la
locacion mediante el pago de un precio adicional llamado valor residual. A esta modalidad
se la denomina Leasing Financiero.

Por su parte, en la Republica del Paraguay rige la Ley No. 1295/98 “DE LOCACION,
ARRENDAMIENTO O LEASING FINANCIERO Y MERCANTIL”, que en su Art. §°
define el Contrato de Locacion Financiera, Arrendamiento Financiero o Leasing
Financiero, como aquel que celebran una parte llamada dador y otra parte llamada
tomador, por el cual el primero se obliga a arrendar al segundo un bien inmueble edificado
de su propiedad; o un bien mueble no fungible o un inmueble edificado de propiedad de un
tercero especificado por el tomador, de quien se obliga a adquirir o a ser adquirido del
propio tomador, con el Unico proposito de arrendarlo al tomador. En contraprestacion, el
tomador se obliga a pagar una suma de dinero establecida en cuotas pagaderas
periddicamente, contemplandose ,ademas, una opcion de compra irrevocable a favor del
aquel, a la conclusion del contrato de arrendamiento, por un precio residual que sera
libremente acordado entre las partes.

Asimismo, podra convenirse que finalizado el plazo inicial del contrato o el de la prorroga,
en su caso, si el tomador no ejerciese la opcion de compra, el bien se restituird al dador,
pudiendo este ultimo venderlo, pactando libremente el precio con el nuevo propietario, o
entregarlo en arrendamiento financiero a un nuevo tomador.

PARTES EN EL CONTRATO
Pueden celebrar el contrato en calidad de partes, los siguientes sujetos:

a) El dador, que es la parte que se obliga a dar en locacion al tomador una cosa
mueble no fungible o un inmueble de eleccion de este Gltimo.

b) El tomador, es decir, quien recibe un bien del dador, en locacion, y se obliga a
pagar una cuota periddica durante el tiempo convenido.

CARACTERES

En primer lugar, el leasing es un contrato nominado y tipico, ya que se encuentra legislado
en la Ley 1295/98 “De Locacion, Arrendamiento o Leasing Financiero y Mercantil”,
vigente desde el afio 1998. Ademas, el Codigo Civil Paraguayo, si bien no lo regula
especificamente como contrato de crédito bancario, sin embargo establece un principio
general al regular el aspecto sustancial de la figura. En este contrato no siempre es parte
una entidad financiera, sino que también puede celebrarse entre personas fisicas, lo que
implica reconocer la existencia del Leasing ordinario o comun, como una figura diferente
al Leasing Financiero.

En efecto, al regular en forma particular los diferentes contratos, el Codigo Civil se ocupa
de la compraventa en general, y dedica una seccion a la compraventa con cléusulas
especiales. En esa seccion, el Art. 783 establece: “Si la resolucion del contrato tiene lugar
por incumplimiento del comprador, el vendedor debe restituir las cuotas cobradas, salvo el
derecho a una compensacion equitativa por el uso de la cosa, ademas del resarcimiento de
todo el dafio. Si se hubiere convenido que las cuotas queden en este caso ser adquiridas
por el vendedor a titulo de indemnizacion, el juez, segln las circunstancias, podra reducir
la indemnizacion convenida, si la juzgare excesiva. La misma disposicion se aplicara en el



caso de que el contrato se configure como locacion y se convenga que al término del
mismo, la propiedad de la cosa se adquiera por el locatario, por efecto del pago de los
canones pactados ”.

En segundo lugar, el leasing —en especial el financiero- es un contrato de crédito, ya que
implica financiacion al empresario para posibilitar a este la renovacion de los bienes de
produccion y servicios.

Es un contrato bilateral, pues crea obligaciones tanto para el dador como para el tomador.

Es un contrato de tracto sucesivo, ya que no se agota con una sola prestacion. Ademas, es
un contrato consensual, oneroso y formal, pues se perfecciona con el consentimiento de las
partes, y también requiere la formalidad de la escritura ptblica para los bienes registrables,
e instrumento privado con certificacién de firmas por escribania publica, para los demas
casos.

Por tltimo, el leasing es un contrato de adhesion, ya que el dador establece unilateralmente
las condiciones contractuales.

CLASES DE LEASING

Las modalidades mas conocidas en la doctrina y en la legislacion comparada, son las
siguientes: a) leasing inmobiliario; b) sale and lease back; c) leasing operativo (renting);
y d) leasing financiero.

LEASING INMOBILIARIO: es aquel en el cual el dador adquiere una propiedad y
construye en ella un edificio para sede de la empresa del tomador, previa seleccion que
hace este ultimo del lugar de ubicacion y caracteristicas del inmueble, como también del
aspecto referente a la construccion y a la instalacion de las maquinarias.

La Ley 1295/98 prevé este tipo de contrato en el Art. 7° inciso b). En esta modalidad, el
dador percibe cuotas mensuales que se aplican en parte a la amortizacion del capital y
en parte al uso, gastos de financiacidn, contratacion de seguros y otros.

Al vencimiento del contrato, el tomador tiene la posibilidad de adquirir definitivamente
la propiedad del inmueble, previo cumplimiento de todas sus obligaciones y pago del
valor residual.

Es importante citar la prevision del Art. 64 de la Ley 1295/98, para los casos en que el
objeto del arrendamiento financiero fuesen inmuebles destinados a viviendas, donde el
incumplimiento de la obligacion del tomador de pagar las cuotas dara lugar a los siguientes
efectos:

a) Si el tomador hubiera pagado menos de un cuarto de la cantidad de cuotas
pactadas, la mora serd automética y el dador podrda demandar judicialmente el
desalojo;

b) Si el tomador hubiese pagado més de un cuarto pero menos del 75% (setenta y
cinco por ciento) de las cuotas pactadas, el dador debera intimarlo al pago de la o
las cuotas adeudadas, para lo cual el tomador tendrd un plazo de sesenta dias



contados a partir de la recepcion de la notificacion. Pasado ese plazo sin que el
pago se hubiese verificado, el dador podra demandar el desalojo;

c) Si el incumplimiento se produjese después del momento en que el tomador esta
habilitado para ejercer la opcion de compra o cuando hubiese pagado mas de dos
terceras partes de la cantidad de cuotas pactadas en el contrato, el dador debera
intimarlo al pago y el tomador tendra la opcion de pagar en el plazo de noventa
dias las cuotas adeudadas mas sus intereses o el valor residual que resulte de la
aplicacion del contrato, a la fecha de la mora. Pasado ese plazo sin que el pago se
hubiese verificado, el dador podra demandar el desalojo; y

d) Producido el desalojo, el dador podré reclamar el pago de las cuotas adeudadas
hasta el momento del lanzamiento, mas sus intereses y los dafios y perjuicios que
resultasen del deterioro anormal de la cosa imputable al tomador.

El desalojo se tramitara por el procedimiento establecido en los Arts. 621 y siguientes del
Codigo Procesal Civil.

SALE AND LEASE BACK: es aquella modalidad de leasing en la cual el propietario
de un bien lo vende a una empresa financiera, pero a su vez vuelve a tomar dicho bien
en alquiler, lo que conlleva dos actos juridicos distintos: uno de compraventa y otro de
arrendamiento, entre las mismas partes y en forma simultdnea. La ventaja del
propietario original es que convierte un activo fijo en activo liquido, lo que le posibilita
financiar su desenvolvimiento. EI propietario original modifica su situacion juridica en
relacion al bien, ya que transfiere su propiedad pero pasa a ser arrendatario, con derecho
a utilizar los bienes e instalaciones sin interrumpir su explotacion. La Ley 1295/98
prevé este tipo de contrato en el Art. 7°, inciso c).

LEASING OPERATIVO (RENTING): es aquella modalidad que consiste en
operaciones realizadas entre fabricantes de maquinarias, equipos, automotores,
computadoras, fotocopiadoras, por una parte; y los usuarios, por la otra; donde estos
ultimos, mediante el pago de un precio, pueden utilizar aquellos productos sin necesidad
de realizar una inversion importante y al mismo tiempo se minimiza el riesgo de la
obsolescencia. El Art. 50 de la Ley 1295/98 describe esta modalidad contractual en los
siguientes términos: “Es el contrato celebrado entre un fabricante domiciliado en el pais,
un importador, un distribuidor, un proveedor del exterior o una sociedad de leasing
operativo, en calidad de dador, y un tomador; que tenga por objeto exclusivo la locacion de
un bien mueble no fungible fabricado o importado por el dador, a cambio de una
contraprestacion consistente en el pago periodico de una suma de dinero a cargo del
tomador, por un plazo determinado, al final del cual este ultimo tendrd la opcion de
comprar el bien objeto del contrato de acuerdo con el valor residual, recibir un bien
sustituto en iguales condiciones, o prorrogar el contrato actual por un plazo adicional con
una cuota inferior ... ".

LEASING FINANCIERO: en esta modalidad el dador, previas indicaciones recibidas
del tomador, adquiere un bien para ponerlo a disposicion de este. Luego, el bien es
explotado por el tomador, quien corre a cargo del mantenimiento, seguros, impuestos y
otros durante un plazo que generalmente coincide con la vida 1til del bien.
Transcurrido ese plazo, queda amortizado el valor del bien mas los gastos y ganancias
del dador, quedando al tomador la opcion de adquirir definitivamente el bien mediante
el pago de un valor residual que es fijado contractualmente en forma anticipada.



De acuerdo a la Ley 1295/98 (Art. 2°.), pueden celebrar el contrato de leasing financiero en
calidad de dadores, los siguientes sujetos:

1) las filiales de las entidades autorizadas por la Ley 861 del 24 de junio de 1996,
constituidas a tal efecto;

2) una sociedad de arrendamiento financiero;

3) un importador, sobre los bienes que importe;

4) un fabricante domiciliado en el pais, sobre los bienes que fabrique;

5) un distribuidor domiciliado en el pais, sobre los bienes que distribuye;

6) un proveedor del exterior sobre los bienes que provea desde el exterior; y

7) una empresa constructora, inmobiliaria o promotora sobre los inmuebles
edificados, entiéndase propios o de terceros, a ser adquiridos para el efecto.

El contrato debe ser otorgado por escritura publica, si fuesen bienes registrables; y por
instrumento publico o privado con firmas certificadas por escribano publico, en los
demas casos. A peticion del dador, el contrato de leasing financiero debe ser inscripto,
sea en el Registro de Inmuebles, Aeronaves, Automotores, Buques y Prenda con
Registro, seglin el tipo de bien objeto del contrato. Los efectos de la inscripcion en el
registro respectivo, segin el Art. 19 de la Ley 1295, son los siguientes:

a) el bien dado en arrendamiento no podra sufrir embargo, desalojo o secuestro a pedido de
terceros. La medida podrd anotarse para que surta efecto si el tomador no ejercitase la
opcion de compra;

b) el tomador no podré enajenar ni constituir ningiin gravamen, sobre el bien objeto del
contrato, salvo de conformidad con lo previsto en la presente ley;

c¢) las anotaciones de litis trabados sobre el bien objeto del contrato en juicio seguido
contra el dador, con posterioridad a la inscripcion del contrato de arrendamiento, no
impediran la utilizacion del bien por el tomador, ni podrd disponerse su secuestro.
Tampoco obstaran a la compra-venta ni a la transferencia de la propiedad en favor del
tomador; y

d) autorizara al tomador a recuperar la utilizacién del bien y, cuando haya pagado su
prestacion y cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato de
arrendamiento financiero, para exigir su transferencia.

Las obligaciones del dador son las siguientes:

a) Adquirir el bien seleccionado por el tomador, y entregarlo al mismo. El dador no
actua aqui en representacion del cliente, sino por su propia cuenta y riesgo.



b) Entregar el bien al tomador en perfecto estado de funcionamiento, debiendo
responder por la eviccion y los vicios redhibitorios, si €l fuera propietario de dichos
bienes. En lo que respecta a la responsabilidad objetiva del dador ante el tomador
en virtud del Art. 1847 del Codigo Civil, la misma se limitara al valor de la cosa
entregada en leasing financiero.

c) Abstenerse de introducir modificaciones en el bien objeto del contrato, si no
mediare consentimiento del tomador.

d) Contratar a su nombre los seguros para la cobertura de siniestros que puedan
afectar a los bienes que sean objeto del contrato, y mantener vigentes dichos
seguros mientras dure el contrato, debiendo incorporar el costo de las primas a las
cuotas a cargo del tomador.

e) Vender el bien al tomador, una vez cumplido el plazo contractualmente fijado y en
las condiciones ahi establecidas.

f) Aplicar las indemnizaciones por eventuales siniestros al pago de las reparaciones
requeridas.

Las obligaciones del tomador son las siguientes:

a) Utilizar el bien segun los términos del contrato y su destino natural en el lugar
convenido.

b) Conservar la cosa y a cumplir los programas de mantenimiento del fabricante, las
normas fijadas en el contrato y las que de acuerdo a las buenas précticas resulten
apropiadas.

c) Tolerar las inspecciones del dador, del asegurador o de sus representantes
conforme a lo convenido en el contrato o en las polizas de seguro.

d) Pagar las cuotas pactadas en los plazos convenidos.

e) Pagar el valor final, a la terminacion del contrato de arrendamiento o a devolver la
cosa.

Por ultimo, es conveniente mencionar, aunque sea en forma general, el punto referente al
tratamiento fiscal de este tipo de operaciones en nuestro pais. La Ley 60/90 establecia el
régimen de incentivos fiscales para la inversion de capital de origen nacional y extranjero,
y en uno de los capitulos regulaba los beneficios fiscales reservados al arrendamiento
financiero, que comprendian exoneraciones de tributos fiscales, aduaneros y municipales.

Posteriormente, la entrada en vigencia de la Ley 2421 “De reordenamiento administrativo
y adecuacion fiscal” en el afio 2004, suspendio la vigencia de los Art. 5°. incisos b), ), g),
e 1); 8°, 9% y 13 de la Ley 60/90. Ademas, la Ley de Adecuacion Fiscal modifico los
incisos f) y h) del precitado Art. 5°. y el Art. 22, estableciendo la suma minima de cinco
millones de ddlares americanos para ser beneficiario de ciertas exoneraciones en el pago
de tributos que gravan las remesas y pagos al exterior de intereses, comisiones y capital;
como también la exoneracion de impuestos que inciden sobre los dividendos y utilidades



provenientes de los proyectos de inversion aprobados, por un término de diez afios a contar
desde la puesta en marcha del proyecto.

2.- CONTRATO DE LICENCIA
CONCEPTO

El contrato de licencia es aquel por el cual la persona titular de uno o varios derechos de
la propiedad industrial, autoriza su uso a cambio de una retribucion (José¢ Alberto
Garrone, ob. cit.). Este autor también refiere que éste contrato tuvo su origen en el
derecho de patentes de invencion, y desde ahi se hizo extensivo a otros derechos de la
propiedad industrial, como ser marcas, disefios, modelos ornamentales, modelos de
utilidad y otros.

EL CONTRATO EN NUESTRO DERECHO POSITIVO
a) LEY 868/81 DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Ella define en su Art. 1°. El dibujo industrial como “toda combinacion de lineas y
colores...”, y el modelo industrial como “... toda forma plastica de lineas y colores,
destinados a dar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y que
sirva de tipo para su fabricacion”.

El derecho a obtener la proteccion legal pertenece al creador del dibujo o modelo, o a
sus sucesores. Se presumira de hecho como tal, a aquel que primero solicita o
reivindica prioridad para su registro y, por tanto, con los derechos que acuerda la ley.
Tal proteccion conferida por el registro durard cinco afios, a contar desde la fecha en
que fuere presentada la solicitud, pudiendo renovarse por dos periodos consecutivos de
igual duracion.

El Art. 24 de la ley contempla el derecho del propietario de un dibujo o modelo
registrado, de otorgar licencia para explotar su dibujo o modelo. Se exige la inscripcion
del contrato de licencia en la Direccion de la Propiedad Industrial, para que pueda surtir
efectos contra terceros.

b) LEY 1328/98 DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Esta ley en su Art. 2°., define la licencia como la “autorizacion o permiso que concede
el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra produccion
protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad
con las condiciones convenidas en el contrato de licencia”.

Por otra parte, el Titulo IX, De la transmision de los derechos y de la explotacion de las
obras por terceros, en su Capitulo I Disposiciones generales, contempla la posibilidad
de transferir, por mandato o presuncion legal, el derecho patrimonial que deriva de la
obra de un autor, mediante una cesidon por actos entre vivos o transmision mortis causa.



Pero el titular de derechos patrimoniales también podra conceder a terceros una simple
licencia de uso, no exclusiva e intransferible, que se regira por las estipulaciones fijadas
en el contrato respectivo y las referentes a la cesion de derecho, en cuanto sean
aplicables al caso concreto. El contrato por el cual el titular otorga una licencia de uso,
requiere como unica formalidad la realizacion por escrito, salvo en los casos en que la
ley presume la transferencia entre vivos de tal derecho.

El Art. 105 de la ley permite también al autor, sus derechohabientes o a una entidad de
gestion, licenciar a una persona fisica o juridica el derecho de representar o ejecutar
publicamente una obra literaria, dramatica, musical, dramatico-musical, pantomimica,
coreografica o cualquier otra escénica, mediante compensacion economica. Cualquiera
de estos contratos puede celebrarse por tiempo indeterminado o por un numero fijo de
representaciones o ejecuciones publicas.

Por otra parte, se encomienda a la Direccion Nacional del Derecho de Autor a llevar el
Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde podran inscribirse
las obras del ingenio y los demas bienes protegidos por la ley, asi como los convenios o
contratos (por ¢j.: contrato de licencia) que en cualquier forma confieran, modifiquen,
transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por lo que se autoricen
modificaciones a la obra. Este registro tendra caracter meramente declarativo y no
constitutivo, por lo que su omision no perjudicara el goce ni el ejercicio de los derechos
que reconoce la Ley 1328/98.

Finalmente, la ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos prevé sanciones de
caracter penal y civil para los casos de actividades ilicitas que afecten los legitimos
derechos de los titulares o personas por ellos autorizadas a ejercer los derechos de autor.

¢) LEY 1294/98 DE MARCAS
En su Art. 1°. Esta ley define a las marcas como “... todos los signos que sirvan para
distinguir productos o servicios...”. Quien quiera registrar una marca, debera presentar

su solicitud ante la Direccion de la Propiedad Industrial, debiendo dicha solicitud
cumplir una serie de requisitos enumerados en el Art. 5° de la Ley 1294.

El registro de una marca efectuado de acuerdo con la ley, concede a su titular el derecho
al uso exclusivo de la misma, como también a ejercer ante los drganos jurisdiccionales
las acciones y medidas correspondientes contra quien lesione esos derechos.

En cuanto a las licencias de uso de marcas, la ley autoriza al propietario de una marca
registrada a otorgar por contrato escrito una licencia de uso de ella, por la totalidad o parte
de los productos o servicios que comprenden.

La licencia de uso de marca debera inscribirse en la Direccion de la Propiedad Industrial
para que tenga efectos legales frente a terceros desde su inscripcion. A la solicitud de
inscripcion se acompafara copia del contrato de licencia de uso o un extracto del mismo,
que debera estar redactado en castellano o traducido a este idioma. Se publicard un
resumen de las partes substanciales conforme lo disponga el Reglamento. Al efecto de la
validez de la prueba del uso, el registro de la licencia de uso no es relevante.



En lo que respecta a la inscripcion de la licencia de uso, ella podra ser solicitada por el
licenciante o por el licenciatario, sin perjuicio de lo previsto en el contrato.

Para efectos de su inscripcion, el contrato de licencia de uso debera contener
necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del propietario sobre la
calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio del que podra
ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor.

Seran nulas las clausulas del contrato de licencia de uso que importen para el licenciatario
restricciones que no sean las propias de los derechos emergentes del registro de la marca.

En caso de incumplimiento de las disposiciones de la Ley 1294, la Direccion de la
Propiedad Industrial denegara la inscripcion de la licencia de uso por resolucion fundada.

La ley confiere al licenciatario el derecho de usar la marca durante la vigencia del contrato
de licencia y sus renovaciones, en todo el territorio nacional, salvo disposicion en contrario
del contrato, y se debera indicar sobre los mismos productos o servicios que la marca es
licenciada.

Si no existe en el contrato de licencia una estipulacion en contrario, cuando ella haya sido
concedida con caracter de exclusividad, el licenciante no podra conceder otras licencias
respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podra
usar por si mismo la marca en ese territorio respecto a esos productos o servicios.

d) LEY 1630/00 DE PATENTES DE INVENCIONES

Esta ley protege las invenciones en todos los campos de la tecnologia, las que a su vez
confieren a sus autores los derechos y obligaciones inherentes.

Para acreditar la titularidad de un invento, se requieren los siguientes titulos de
propiedad industrial otorgados por la Direccion de Propiedad Industrial: a) patente de
invencion; y b) patente de modelo de utilidad. La ley declara susceptibles de ser
patentadas las invenciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.

La Ley 1630 autoriza al titular o al solicitante de una patente a conceder licencia para la
explotacion de la invencion, la que tendra efectos legales frente a terceros desde su
inscripcion en la Direccion de la Propiedad Industrial.

Se prohibe establecer condiciones o cldusulas comerciales que produzcan un efecto
negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un
abuso por el titular del derecho patentado o de su posicion dominante en el mercado,
entre ellas las que produzcan:

a) efectos perjudiciales para el comercio;

b) condiciones exclusivas de retrocesion;

c) impedimentos a la impugnacion de la validez de las patentes o licencias
dependientes;



d) limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se
derive de los derechos conferidos por la patente; y

e) limitaciones a la exportacion del producto protegido por la patente hacia los paises
con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integracién econdémica o
comercial.

A falta de una estipulacion en contrario, se aplicardn a las licencias de explotacion de
invencion las siguientes normas:

a) La licencia se extendera a todos los actos de explotacion de la invencion, durante
toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del pais y con respecto a
cualquier aplicacion de la invencion.

b) El licenciatario no podra transferir la licencia ni otorgar sub-licencias.

c) La licencia no serd exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para
la explotacion de la patente en el pais, asi como explotar la patente por si mismo
en el pais.

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podra
explotar la patente por si mismo en el pais.

Por otra parte, la Ley de Patentes contempla situaciones en las cuales se establecen
licencias de caracter obligatorio, regulando estos casos en los Arts. 43 al 50.

En efecto, se reconoce a cualquier interesado la facultad de solicitar a la Direccion de la
Propiedad Industrial una licencia obligatoria, transcurridos tres afios desde la concesion
de la patente o cuatro afios desde la fecha de la presentacion de la solicitud, aplicandose
el plazo que expire mas tarde, si la invencion no ha sido explotada, o no se han
realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotacion ha sido
interrumpida por un periodo mayor a un afio, siempre que no sean atribuibles a
circunstancias de fuerza mayor. Se consideraran causas de fuerza mayor, ademas de las
que son reconocidas como tales por la ley, las dificultades objetivas de caracter técnico
legal, que sean ajenas a la voluntad del titular de la patente, y que hagan imposible la
explotacion del invento. La falta de recursos técnicos o econdémicos, o la falta de
viabilidad econdémica de la explotacion cuando sean ajenas a la voluntad del titular de la
patente, también deben ser reconocidas como justificativos (Art. 43, ley citada).

Otro caso es el que se da por motivos de emergencia sanitaria, de defensa o de
seguridad nacional, del desarrollo socioeconémico y tecnoldgico de determinados
sectores estratégicos, asi como cuando situaciones excepcionales puedan afectar el
interés nacional, donde el Poder Ejecutivo podra conceder licencias obligatorias u otros
usos sin autorizacion del titular de la patente, cuyo alcance y duracion se delimitaran en
el decreto respectivo (Art. 44, ley citada).

También estd previsto el supuesto legal de las licencias obligatorias por practicas
anticompetitivas, mediante resolucién a ser emitida por la Direccion de la Propiedad
Industrial, previo ejercicio del derecho a la defensa y demas garantias por el titular de la
patente.



En cuanto a las licencias por dependencia de patentes, el Art. 46 de la Ley de Patentes
de Invencion establece que se concedera una licencia obligatoria para permitir la
explotacion de una nueva patente — segunda patente - que no pueda explotarse sin
infringir otra patente — primera patente -, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) que la invencion reivindicada en la segunda suponga un avance técnico importante,
con respecto a la invencién reivindicada en la primera patente;

b) que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada en
condiciones razonables para explotar la invencion reivindicada en la segunda patente; y

¢) que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesion de la
segunda patente.

La ley establece en el Art. 47 el procedimiento y requisitos para solicitar licencia
obligatoria, donde la persona que la solicite debera acreditar ante la Direccion de la
Propiedad Industrial haber pedido previamente al titular de la misma una licencia
convencional y que no ha podido obtenerla en condiciones comerciales y plazo
razonables. No sera necesario cumplir este requisito en casos de emergencia nacional,
de extrema urgencia o de un uso publico no comercial de la invencion, pero en tales
casos el titular de la patente sera informado sin demora de la concesion de la licencia.

La solicitud de la licencia obligatoria indicara las condiciones bajo las cuales pretende
obtenerse la licencia. De la misma se correra traslado al titular de la patente por el
perentorio plazo de treinta dias corridos, vencido el cual, de no mediar oposicion
expresa, se considerara que la acepta.

Cumplido este procedimiento, la Direccion de la Propiedad Industrial deberd, en el
perentorio plazo de treinta dias corridos, expedirse mediante resolucion fundada sobre
la concesion o el rechazo del pedido de licencia obligatoria presentada. La resolucion
que la conceda debera ser inscripta en el registro de la Direccion de la Propiedad
Industrial, y publicada, produciendo efectos contra terceros a partir de su inscripcion en
el registro mencionado precedentemente.

En todos los casos, las decisiones relativas a los usos no autorizados por el titular de la
patente, estaran sujetas a revision judicial, como asi mismo lo relativo a la remuneracion
que corresponda cuando esta sea procedente. Durante la revision judicial no se podran
dictar medidas precautorias que afecten la validez o la modalidad de la licencia
otorgada; solo podra considerarse en la sentencia correspondiente.

Los recursos interpuestos con motivo de los actos administrativos que guardan relacion
con el otorgamiento de licencias obligatorias y otros usos no tendran efecto suspensivo.

La ley resguarda los derechos del titular de la patente objeto de una licencia obligatoria,
quien recibird una remuneracion adecuada segun las circunstancias del caso, el valor
econdémico de la licencia y la tasa de regalias promedio para el sector de que se trate en
contratos de licencias comerciales entre partes independientes. A falta de acuerdo, el
monto y la forma de pago de la remuneracion seran fijados por la autoridad
administrativa.



Por su parte, aquel que solicite una licencia obligatoria deberd acreditar que posee
capacidad técnica y econdémica para llevar adelante la explotacion, circunstancias que
deberan ser evaluadas por la autoridad nacional respectiva designada por la Direccion
de la Propiedad Industrial para cada rama de actividad especifica, quien elevara el
informe respectivo.

La licencia obligatoria no podra concederse con caracter de exclusividad, ni podra ser
objeto de cesion ni de sublicencia y solo podra transferirse con la empresa o el
establecimiento, o con aquella parte del mismo que explota la licencia.

Las licencias se concederan para abastecer principalmente el mercado interno.

El titular de una licencia obligatoria o su causahabiente podrad perseguir judicialmente,
en su propio nombre, a los infractores de la patente. Esta accion deberd ser previamente
notificada al titular de la patente, quien tendra la opcion de intervenir en el proceso.

El Art. 49 de la ley dispone lo que debe establecer toda decision de concesion de una
licencia obligatoria, a saber:

a) el alcance de la licencia, incluyendo su duracion y los actos para los cuales se
concede, que se limitaran a los fines que la motivaron;

b) el monto y la forma de pago de la remuneracioén debida al titular de la patente; a los
efectos de determinar el monto se tendran en cuenta las circunstancias del caso, el valor
econdémico de la licencia y la tasa de regalias promedio para el sector de que se trate en
contratos de licencias comerciales entre partes independientes; y

¢) las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propdsito.

Por ultimo, la ley establece en su Art. 50 los supuestos en los cuales una licencia
obligatoria podra ser modificada o revocada.

Una licencia obligatoria podra ser modificada por la autoridad judicial, a solicitud de
una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen; en
particular, cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en
condiciones mas favorables que las acordadas al beneficiario de la licencia obligatoria.

Una licencia obligatoria podra ser revocada total o parcialmente por la autoridad
judicial, a pedido de cualquier persona interesada, si el beneficiario de la licencia no
cumpliera las obligaciones que le incumben, o si las circunstancias que dieron origen a
la licencia hubieran dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir. En este
ultimo caso, la autoridad judicial podra dictar las disposiciones necesarias para proteger
adecuadamente los intereses legitimos del licenciatario afectado por la revocacion.

3.- CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
CONCEPTO

En realidad bajo esta denominacion se agrupan varios sub-tipos contractuales que tienen
por objeto transmitir conocimientos cientificos, técnicos o empiricos, que no estan



amparados por algin derecho de propiedad industrial, y que estdn destinados a la
produccion de bienes o prestacion de servicios.

El factor que caracteriza a estos contratos es que recaen sobre conocimientos que no
estan protegidos por una patente, por lo que para tutelar esos conocimientos es
necesario que cada contrato que recaiga sobre los mismos sea estructurado con sus
propias reglas en base al principio de la autonomia de la voluntad.

Los contratos de transferencia de tecnologia mas utilizados son los de “know-how”,
asistencia técnica, informacion técnica, transmision de secreto industrial y otros.

CONTRATO DE KNOW-HOW

Esta expresion es comprensiva de conocimientos y experiencias de orden técnico,
comercial y de economia de empresa, que al ser utilizados permiten que el beneficiario
pueda producir y vender objetos, ademas de realizar en forma adecuada la organizacion
y administracion de su empresa.

A través de esta figura contractual, se da entre las partes un constante intercambio de
informacion y experiencias. Por ejemplo, es frecuente que se celebre un contrato de
estas caracteristicas en el ambito internacional, donde una empresa situada en un pais
altamente desarrollado exporta tecnologia y conocimientos a otra empresa que opera en
un pais de poco desarrollo.

No es necesario que el know-how sea secreto, siendo suficiente que el mismo no sea
conocido por una de las partes que celebran el contrato.

CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA

En este contrato, la empresa que presta la asistencia técnica asume la obligacion de
asesorar a la otra parte en todas las etapas del proceso de industrializacion, sea en forma
estable y permanente o de modo periddico, debiendo utilizar personal especializado para
la cooperacion técnica, y a la vez capacitar al personal de la empresa requirente, a través
de distintas técnicas y procedimientos.

OTROS CONTRATOS

Hemos citado en parrafos anteriores los contratos de informacién técnica y transmision
de secreto industrial. En el primero de ellos, la ejecucion del contrato se produce de una
sola vez y consiste en entregar a la otra parte un material que abarca conocimientos e
informacion especificos. En el segundo de los citados contratos, el mismo versa sobre
un conocimiento exclusivo de la empresa que resguarda el secreto industrial, pero por
efecto del contrato va a transmitirlo a la otra parte.

4.- CONTRATO DE EDICION

ANTECEDENTES



El Cédigo Civil Paraguayo regulaba el contrato de edicion en sus Arts. 867 a 879. La
totalidad de dichos articulos fueron derogados por la Ley 1328/98 De Derecho de Autor
y Derechos Conexos.

El derogado Art. 867 del Cddigo Civil caracterizaba el contrato de ediciéon como aquel
que tiene por finalidad la reproduccion uniforme de una obra literaria, cientifica o
artistica, su difusion y venta al publico. Salvo renuncia expresa, el autor o su sucesor
tendra derecho a una remuneracion.

EL CONTRATO DE EDICION EN LA LEY 1328/98

El Art. 92 de la citada ley lo define como “aquel por el cual el autor o sus
derechohabientes ceden a otra persona, llamada editor, el derecho de reproducir y
distribuir la obra por su propia cuenta y riesgo”.

El contrato de edicidon debe expresar las siguientes cuestiones:

1. La identificacion del autor, del editor y de la obra.

2. Si la obra es inédita o no.

3. El ambito territorial del contrato.

4. Si la cesion confiere al editor un derecho de exclusiva.

5. El nimero de ediciones autorizadas.

6. El plazo para la puesta en circulacion de los ejemplares de la inica o primera edicion.
7. El nimero minimo y méaximo de ejemplares que alcanzard la edicion o cada una de las
que se convengan.

8. Los ejemplares que se reservan al autor, a la critica y a la promocién de la obra.

9. La remuneracion del autor.

10. El plazo dentro del cual el autor debe entregar el original de la obra al editor.

11. La calidad de la edicion.

12. La forma de fijar el precio de los ejemplares.

A falta de disposicion expresa en el contrato, la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos suple la omision en que pudieran incurrir las partes sobre los aspectos
mencionados precedentemente, y en ese sentido, se entendera que:

1. La obra ya ha sido publicada con anterioridad.

2. El ambito geografico se entendera restringido al pais de celebracion del contrato.

3. Se cede al editor el derecho por una sola edicion, la cual debera estar a disposicion del
publico en el plazo de seis meses, desde la entrega del ejemplar al editor en condiciones
adecuadas para la reproduccion de la obra.

4. El nimero minimo de ejemplares que conforman la primera edicion, es de quinientos.
5. El editor podra hacer imprimir una cantidad adicional de cada pliego, no mayor del 5%
(cinco por ciento) de la cantidad autorizada, para cubrir los riesgos de dafio o pérdida en
el proceso de impresion o encuadernacion. Los ejemplares adicionales que resulten sobre
la cantidad estipulada, serdn tenidos en cuenta en la remuneracion del autor, cuando esta
se hubiere pactado en relacion con los ejemplares vendidos.

6. El nimero de ejemplares reservados al autor, a la critica y a la promocion es del 5%
(cinco por ciento) de la edicién, hasta un maximo de cien ejemplares, distribuido
proporcionalmente para cada uno de esos fines. Los ejemplares recibidos por el autor en



tales conceptos, quedaran fuera del comercio y no se considerardn como ejemplares
vendidos para los efectos de la liquidacion de la remuneracion.

7. La remuneracion del autor es del 10% (diez por ciento) del precio de cada ejemplar
vendido al publico.

8. El autor debera entregar el ejemplar original de la obra al editor, en el plazo de noventa
dias a partir de la fecha del contrato.

9. La edicion seré de calidad media, segun los usos y costumbres.

10. El precio de los ejemplares al publico sera fijado por el editor, asi como los
descuentos a mayoristas y minoristas, sin poder elevarlos al extremo de limitar
injustificadamente su comercializacion.

OBLIGACIONES DEL EDITOR

En virtud del Contrato de Edicion, que es de caracter bilateral y oneroso, el editor asume
los siguientes deberes y obligaciones:

1. Publicar la obra en la forma pactada, sin introducirle ninguna modificacion que el
autor no haya autorizado.

2. Indicar en cada ejemplar el titulo de la obra y, en caso de traduccion, también el
titulo en el idioma original; el nombre o seudonimo del autor, del traductor,
compilador o adaptador, si los hubiere, a menos que ellos exijan la publicacion
anonima; el nombre y direccion del editor y del impresor; la mencion de reserva
del derecho de autor, del afio y lugar de la primera publicacion y las siguientes, si
correspondiera; el nimero de ejemplares impresos y la fecha en que se termino la
impresion.

3. Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario.

4. Distribuir y difundir la obra en el plazo y condiciones estipulados, y conforme a
los usos habituales.

5. Satisfacer al autor la remuneracion convenida, y cuando esta sea proporcional y a
menos que en el contrato se fije un plazo menor, liquidarle semestralmente las
cantidades que le corresponden. Si se ha pactado una remuneracion fija, esta serd
exigible desde el momento en que los ejemplares estén disponibles para su
distribucién y venta.

6. Presentar al autor, en las condiciones indicadas en el numeral anterior, un estado
de cuentas con indicacion de la fecha y tiraje de la edicion, nimero de ejemplares
vendidos y en depdsito para su colocacion, asi como el de los ejemplares
inutilizados o destruidos por caso fortuito o fuerza mayor.

7. Permitir al autor la verificacion de los documentos y comprobantes demostrativos
de los estados de cuenta, asi como la fiscalizacion de los depodsitos donde se
encuentren los ejemplares objeto de la edicion.

8. Solicitar el registro del derecho de autor sobre la obra y hacer el depdsito legal, en
nombre del autor, cuando este no lo hubiere hecho.



9. Restituir al autor el original de la obra objeto de la edicion, una vez finalizadas las
operaciones de impresion y tiraje de la misma, salvo imposibilidad de orden
técnico.

10. Dar aviso previo al autor en caso de una nueva edicion autorizada en el contrato, a
fin de que tenga oportunidad para hacer las reformas, adiciones, o mejoras que
estime pertinentes si la naturaleza de la obra lo exigiere. En caso de que dichas
mejoras sean introducidas cuando la obra ya estuviere corregida en prueba, el
autor debera reconocer al editor el gasto ocasionado por ella.

DERECHOS DEL EDITOR EN CASO DE CESION EXCLUSIVA

Cuando se trate de una cesion exclusiva y salvo pacto en contrario, ni el autor de la obra
ni sus sucesores podran disponer total o parcialmente de la obra, en tanto no se hayan
agotado las ediciones que el editor tiene derecho de hacer.

Durante la vigencia del contrato, se acuerda al editor el derecho de exigir que se retire de
circulacion una edicion de la misma obra hecha por un tercero.

Otro derecho acordado al editor se refiere al inicio y prosecucion ante las autoridades
judiciales y administrativas de todas las acciones a que tenga derecho, por si y en
representacion del autor, para la defensa y gestion de los derechos patrimoniales de ambos
mientras dure la vigencia del contrato de edicion, quedando investido para ello de las mas
amplias facultades de representacion procesal.

OBLIGACIONES DEL AUTOR

El autor de la obra asume las siguientes obligaciones y deberes, en virtud del contrato de
edicion:

1. Responder al editor de la autoria y originalidad de la obra.

2. Garantizar al editor el ejercicio pacifico y, en su caso, exclusivo del derecho
objeto del contrato.

3. Entregar al editor en debida forma y en el plazo convenido, el original de la obra
objeto de la edicion.

4. Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

DERECHOS DEL AUTOR

La ley acuerda al autor, durante el periodo de correccion o pruebas, el derecho de efectuar
las correcciones, adiciones o mejoras que estime convenientes, siempre que no alteren su
caracter o finalidad ni se eleve substancialmente el costo de la edicion. En cualquier caso,
el contrato de edicion podra prever un porcentaje maximo de correcciones sobre la
totalidad de la obra.

Por otra parte, en caso de quiebra o liquidacion judicial del editor se producira la rescision
del contrato y, en consecuencia, el autor podra disponer de sus derechos libremente.



No obstante, los ejemplares impresos en poder del editor podran ser vendidos y el autor
tendra, en tal caso, derecho a percibir la remuneracion respectiva segin los términos del
contrato. Sin embargo, al proceder a la venta de los ejemplares, el autor tendra preferencia
para adquirirlos, con descuento de mayorista, o ejercer sobre ellos un derecho de
compensacion por las sumas que le sean adeudadas.

APLICACION ANALOGA

Las disposiciones desarrolladas en los titulos anteriores también seran de aplicacion a los
contratos de coedicion en los cuales existe mas de un editor obligado frente al autor.

CONTRATO DE EDICION DE OBRAS MUSICALES

Se trata de una modalidad del contrato de edicion que regula la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos, y en cuya virtud el autor cede al editor el derecho exclusivo
de edicion y lo faculta para que, por si o por terceros, realice la fijacion y la reproduccion
fonomecénica de la obra, la adaptacion audiovisual, la traduccidn, la sub-edicion y
cualquier otra forma de utilizacion de la obra que se establezca en el contrato, quedando
obligado el editor a su mas amplia difusion por todos los medios, y percibiendo por ello la
participacion en los rendimientos pecuniarios que ambos acuerden.

El autor podra ceder ademas al editor hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los
beneficios provenientes de la comunicacion publica y de la reproduccion de la obra y
hasta un 33,33 9% (treinta y tres coma treinta y tres por ciento) de la remuneracion
compensatoria a que se refiere el Art. 34 de la Ley 1328/98.

Se otorga también al autor el derecho irrenunciable de dar por rescindido el contrato si el
editor no ha editado o publicado la obra, o no ha realizado ninguna gestiébn para su
difusién en el plazo establecido en el contrato o, en su defecto, dentro de los seis meses
siguientes a la entrega de los originales. En el caso de las obras sinfonicas y dramatico-
musicales, el plazo serd de un afio a partir de dicha entrega.

El autor podra también pedir la rescision del contrato si la obra musical o dramatico-
musical no ha producido beneficios econdmicos en tres afios y el editor no demuestra
haber realizado actos positivos para la difusion de la misma.

5.- CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONCEPTO

Garrone define el contrato de publicidad como “aquel contrato por el cual una empresa
de publicidad, mediante un precio convenido, se obliga a divulgar para atraer al publico,
noticias que el anunciante le encomienda’ (José Alberto Garrone, obra citada).

NATURALEZA JURIDICA

Este contrato implica asumir obligaciones de resultado, ya que el anunciante paga un
precio y la empresa de publicidad debe crear y ejecutar una campafia de difusion



comercial a favor del primero, lo que se cumple al alcanzar dicho resultado. Aqui la
empresa publicitaria asume la obligacion de obtener un resultado material, es decir, la
difusién del anuncio conforme a un programa.

Puede sostenerse entonces —y cierta jurisprudencia lo ha hecho- que el contrato de
publicidad encierra relaciones o vinculaciones derivadas de un contrato de locacion de
obra, por lo que vendria a constituir una especie del mismo.

CARACTERES
El contrato de publicidad reviste los siguientes caracteres:

e Bilateral

* Oneroso

e Consensual

e No formal

e Conmutativo

* Intuitu personae

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El anunciante asume la obligacion de pagar el precio convenido, y a falta de indicacion
especifica, se aplican los usos y costumbres de la materia especifica.

Por su parte, la empresa de publicidad se obliga a realizar los anuncios por el medio u
6rgano anunciador estipulado en el contrato, en base a las modalidades acordadas en la
campafa de publicidad pactada. El publicista no garantiza la eficacia de la propaganda.

Por ultimo, se prohibe a la empresa de publicidad efectuar cesion del contrato respectivo,
ya que sus obligaciones son de naturaleza intuitu personae.

REGULACION DE LA PUBLICIDAD EN LA LEY 1334/98 DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

La Ley 1334/98 tiene por objeto eestablecer las normas de proteccion y de defensa de los
consumidores y usuarios, en su dignidad, salud, seguridad e intereses econémicos.

Ella define al consumidor y usuario como “toda persona fisica o juridica, nacional o
extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bienes o servicios de
cualquier naturaleza”. En tanto que se considera anunciante “al proveedor de bienes o
servicios que ha encargado la difusion publica de un mensaje publicitario o de cualquier
tipo de informacion referida a sus productos o servicios”.

El Art. 6°, inciso e) consagra entre los derechos basicos del consumidor, la adecuada
proteccion contra la publicidad engafiosa, los métodos comerciales coercitivos o desleales
y las clausulas contractuales abusivas en la provision de productos y la prestacion de
servicios.

La regulacion de la publicidad se contempla en los Arts. 35 al 39 de la ley, y en ese
sentido se prohibe cualquier publicidad considerada engafiosa. Se entenderd por tal



cualquier modalidad de informacion, difusion o comunicacion de caracter publicitario que
sea entera o parcialmente falsa, o que de cualquier otro modo, incluso por omision, sea
capaz de inducir a error al consumidor, cuando se proporcionen datos respecto a la
naturaleza, caracteristicas, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio, condiciones de
comercializacion, técnicas de produccion o cualquier otro dato que sea necesario para
definir la relacion de consumo.

No serd permitida la publicidad comparativa cuando, a través de acciones dolosas o de
declaraciones generales e indiscriminadas, se induzca al consumidor a establecer la
superioridad de un producto o servicio sobre otro.

También queda prohibida la publicidad abusiva, entendida como aquella de caracter
discriminatorio de cualquier naturaleza, o que incite a la violencia, explote el miedo, se
aproveche de la falta de madurez de los nifos, infrinja valores medioambientales o sea
capaz de inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su
salud o seguridad.

La promocion que tenga por objeto el consumo de tabaco, bebidas alcohdlicas,
medicamentos y bebidas estimulantes, estard sujeta a las limitaciones que impongan las
leyes especiales que regulen su produccion, venta y publicidad comercial.

En las controversias que pudieran surgir como consecuencia de lo dispuesto en las
referidas normas, el anunciante debera probar la veracidad de las afirmaciones contenidas
en el mensaje publicitario. Para todos los efectos legales se entendera como
anunciante al proveedor de bienes o servicios que ha encargado la difusion del mensaje
publicitario.
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