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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de octubre de 2020

Proceso: 103-IP-2020
Asunto: Interpretacion prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia

Expediente de origen: 14-070232

Expediente interno :

del Consultante: 11001032400020160022500

Referencia: Riesgo de confusion y/o asociacién entre los

signos  HOMEOCOKSINUM (denominativo) /
OSICILLOCOCCINUM (denominativo)

Normas a ser

interpretadas: Articulos 136 (Literal a) y 151 de la Decision 436
Temas objeto de 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o
interpretacion: similitud. Riesgo de confusion directo, indirecto

y de asociacion. Similitud ortogréafica, fonética,

conceptual o ideoldgica y gréfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos

distintivos

Comparacion entre signos denominativos

Particulas de uso comun en la conformacion

de marcas farmacéuticas

4. Conexién entre productos de la Clasificacién
Internacional de Niza

to-ha

Magistrado Ponente: Hugo R. Gomez Apac
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VISTOS

El Oficio N° 0887 del 13 de marzo de 2020, recibido via correo electronico el
16 del mismo mes y afo, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia solicitd interpretacion prejudicial de los Articulos 134 y 136 (Literal
a) de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver
el proceso interno N° 11001032400020160022500; y,

El Auto del 23 de junio de 2020, mediante el cual este Tribunal admiti6 a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Anasyor-USA Corporation
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
-SIC- de la Republica de Colombia
Tercero interesado: Grupo M&M S.A.S.
B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS
De la revisién de los documentos remitidos por la Sala consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes: '
1. Siel signo HOMEOCOKSINUM (denominativo) solicitado a registro por
parte de Grupo M&M S.A.S. para distinguir productos de la Clase 5 dela
Clasificacion Internacional de Niza, resultaria confundible con la marca
OSICILLOCOCCINUM (denominativa), cuya titularidad pertenece a
Anasyor-USA Corporation para distinguir productos de la misma clase
de la referida Clasificacién Internacional.
2. Si el término “INUM” que integra los signos en confiicto y el término
“HOMEO” que integra el signo solicitado a registro serian de uso comun
para los productos que pretenden distinguir.
3.  Si existe conexion entre los productos distinguidos por los signos en
conflicto.
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C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicité la interpretacion prejudicial de los Articulos
134 y 136 (Literal a) de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina. Unicamente se realizara la interpretacion del Articulo 136 (Literal
a) de la Decision 486', por ser pertinente.

2. No procede realizar la interpretacién del Articulo 134 de la Decisién 486,
por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni los
requisitos para su registro.

3. De oficio se llevara a cabo la interpretacién del Articulo 151 de la
Decision 4862, para tratar el tema de la conexion entre los productos que
distinguen los signos en conflicto.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusioén
directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortografica, fonética,
conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el
cotejo de signos distintivos.

Comparacion entre signos denominativos.

Particulas de uso comun en la conformacion de marcas farmacéuticas.
Conexién entre productos de la Clasificacién Internacional de Niza.

- Sk

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociaciéon. Similitud ortografica,

1 Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en padicular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterfiormente solicitada para registro ©
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion
o de asociacion,

(-
2 Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Intemacional de Prcductos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
e . - modificaciones vigentes.

,,///’\\\,P\L— MG (/\\
/Q?‘:) 1N O \\Las clases de la Clasificacién Intemacicnal referida en el pérrafo anterior no determinarén la
imilitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”
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fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

11. Dado que en el proceso interno se discute si el signo
HOMEOCOKSINUM (denominativo) solicitado a registro resultaria
confundible con la marca OSICILLOCOCCINUM (denominativa), es
pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la
causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o
de asociacion;

-

1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusion (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el
pUblico consumidor.®

a) Elriesgo de confusién puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusion directo, esta caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado
crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusién
indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociacién consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion
economica.

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de

e Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada

v pL DE J\\ en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-2015 de

////\\)\‘\‘ - O\S‘ fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
&

1 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 20186, publicada en la Gaceta Oficial
| Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.
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confusién (directo o indirecto) o de asociacion en el piblico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser:*

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracién; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusién sea mas palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia
en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse
en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos
confrontados.

c) Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:®

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideolégica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor
dificiimente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

¢) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusién o asociacion.

=3 )

Ibidem. /\_\p& DE J(/N
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Ibidem. //@ (e
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d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo
de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes
criterios®:

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos
ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor
medio podria ser el soporte del andlisis de confundibilidad. De
acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor
medio se le presume normalmente informado vy
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcién es variable
en relacion con la categoria de bienes o productos, lo que
debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

El grado de atencién del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de
producto del cual se trate,- pues por via de ejemplo no se
presta el mismo nivel de atencion al adquirir productos
cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
mas informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se
ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de
los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de
los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un

consumidor absolutamente informado y atento sobre las
A caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
A productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
o alto grado de instruccion técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacién mas prolija-del bien o
servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en
cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el
respectivo andlisis de confundibilidad.

o Ver Interpretacion Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en ia Gacsta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
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1.5. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusion y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean
necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en
conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe 0 no confusion
respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes
expuestas.

2, Comparacién entre signos denominativos

2 1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado a registto HOMEOCOKSINUM (denominativo) y la marca
OSICILLOCOCCINUM (denominativa), es necesario que se verifique la
comparacién teniendo en cuenta que estan conformados Unicamente por
elementos denominativos, los cuales estan representados por una o0 mas
palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.”

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o nimeros, individual o conjuntamente estructurados,
que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; v,
arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros
existentes en el mercado.?

2 3 En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas
se debera realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:®

Verlinterpretaciones Prejudiciales nimeros 529-iP-201 5 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-1P-2015 de
fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julio de 20186. ===
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a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una
funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria
a entender cémo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas vy
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario’. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de exprasar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion.!

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

o Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en
la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un
analisis gramatical de los signos en conflicto.

° Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba ténica.

° Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideolégica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener
en cuenta que el criterio ideoldgico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el riesgo
de confusion en los signos en conflicto.

c) Se debe teneren cuenta la silaba tonica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de
distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

10 REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espaiiola. Definicién de lexema:
“1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramalicales; p. €.,
sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., terr, en
enterris.” Disponible en: http://dle.rae es/?id=NCu16TD (Consulta: 1 de octubre de 2020).

" REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espariola. Definicion de
morfema:

“1_m. Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -€s.
] N 2. m. Gram. Por oposicién a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, €l, -ar, -s, -ero.
< 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
A \ persona, primera, y namero, plural.” Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 1 de
D \ octubre de 2020).
P
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d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

e) - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas
fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es
captada la marca en el mercado.

Los anteriores parametros deben complementarse con un examen
mucho mas minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que
amparan productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

En este escenario, se debera realizar un andlisis de registrabilidad
completo y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del
consumidor y sus habitos culturales, lo cual sera un complemento (util
para aplicar las reglas y parametros desarrollados en los capitulos
precedentes.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion, se debera
verificar la realizacion del cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitado a registro
HOMEOCOKSINUM (denominativo) y la marca OSICILLOCOCCINUM
(denominativa).

Particulas de uso comun en la conformacién de marcas
farmaceéuticas

En el presente procedimiento se alegé que el término “INUM” que integra
los signos en conflicto y el término “HOMEOQ” que integra el signo
solicitado a registro son débiles toda vez que existen diversas marcas en
la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza que lo incluyen.

El Literal g)-del Articulo 135 de la Decision 486 dispone que:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

(-

g) consistan exclusivamente 0 se hubieran convertido en una
designacién comdn o usual del producto o servicio de que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

Lo

Se entiende por signo comin o usual aquel que se encuentra integrado
exclusivamente por uno o mas vocablos o indicaciones que se utilizan

/Q?Q 4 )‘;\% en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pais para identificar los
(& O\ productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad
'~ SECRETARIA ” .
\Q S
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caracen de capacidad distintiva.

En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos
signos que se hubieran convertido en una designacion comun o usual
del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la
usanza del pais'2. Son signos comunes aquellos signos usuales en el
lenguaje comun o en los usos comerciales en relacion con los productos
o servicios que pretenden representar, es decir, los signos que se han
convertido en habituales en el lenguaje comun o en las costumbres del
comercio para designar los productos o servicios'.

3.4. En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente
(o se haya convertido) en una designacion comun o usual del producto
o servicio. Sin embargo, tratdndose de los productos farmacéuticos
(medicamentos) esta regla sufre una ligera modulacioén. En efecto, como
lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos:

“l as marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la
conjuncién de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo
algtin poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al
consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus
principios activos, su uso terapéutico, efc. Por lo tanto, ningin
competidor en el mercado puede apropiarse de tal particula comun.

£l derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las
particulas de uso comun puedan ser utilizadas por el publico en general.
En este sentido, los signos que contengan dichas particulas seran
considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las particulas de uso comun que conforman marcas

farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe

confusién, siendo ésta una circunstancia de excepcion a la regla de que
_ el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple vision
DE 1\ de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece
SEIINN sobre sus componentes.”**

/A SHN
[/ ) h ~ .
1/ @ 02 O “3 Dentro del tema Jorge Otamendi seriala que:
Jf',/;:- - \\
& '
}‘}—— SECRETAR]A P\ ‘€l titular de una marca con un elemento de uso comun sabe que tendra que
-\‘\l < /) coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
\ o >/ Y sabe también que siempre existira entre las marcas asi configuradas el parecido
\ 0O > ,,-’ que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de
\ % 7/ privilegio marcario. Esto necesariamente tendra efectos sobre el criterio que se
N >/
X WDA‘D/
2 Gustavo Arturo Leon y Leén Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Analisis y

comentarios, primera adicién, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

L Carlos Fernandez-Névoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la
Propiedad Industral, segunda edicion, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A,,
Madrid, 2013, p. 575. ' " e

14 Interpretacion Prejudicial N° 182-IP-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013, pubiicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2301 del 21 de febrero de 2014.
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aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comun son
marcariamente débiles’. OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS!. Ed.
Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pag. 215"

3.5. Tendra que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la
naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo
que es de uso comun para el producto o servicio de una clase también
lo es para el producto o servicio de otra clase.

36. De conformidad con lo anterior, se deberda determinar si en la
conformacién de los signos confrontados se encuentra alguna particula
de uso comun para distinguir productos farmacéuticos de la
correspondiente clase de la Clasificacion Internacional de Niza v,
posteriormente, realizar la comparacion excluyendo la particula de uso
comdn o genérico. '

| 3 7. No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer
una comparacién, puede hacerse el cotejo considerando de modo
excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los
contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se
debera analizar los signos en su conjunto, la percepcion del publico
consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto.-

4. Conexién entre productos de la Clasificacién Internacional de Niza

4.1. Por cuanto en el proceso interno se alegd que existiria conexion entre
los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde
analizar este tema.

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en
una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como s2
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la
Decisién 486.'5

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en

15 Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

wArticulo 151.- Para clasificar los productos v los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Paises Miembros ulilizarén la Clasificacién Intemacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.

i S —,
~ BT

e ks T N Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el pérrafo anterior no determinaran la
// \}\\\ 0 S‘% similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”
/ \
[ L A\
//C—? f\ix (Subrayado agregado)
b =
" SECRETARIA » |
\\O /
\\ \e, / f
N /
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consecuencia, analizar el grado de vinculacién, conexion o relacion de
los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que
de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el pablico
consumidor: es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de
varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi
como la ubicacién de los productos en clases distintas tampoco prueba
que sean diferentes.®

4 4 Para determinar si existe vinculacién, conexiéon o relacion entre
productos y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de
similitud de los signos objeto de analisis y cualquiera de los siguientes
tres criterios sustanciales: : :

a) El grado de sustitucién (intercambiabilidad) entre los
productos o servicios -

Existe conexién cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que
este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucion
se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un
producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En
términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos
(o servicios) la autoridad nacional competente tendra en
consideracion la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o
servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de
aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que,
desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es
competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el
consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A medo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de
bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre si.

e
Z0. DE N\
%‘;P‘\’ Y ;\"-\\ b) Lacomplementariedad entre side los productos o servicios
/@ > /o\\
r’fg 5{- Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
[{ = _ TARIA necesidad de consumir otro, pues este es complementario del
{F SEC , . .
\o §j primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
\\\ O " /I
NNpao ¥
e

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 20186, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015
de fecha 10 de junio de 20186, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755
del 11 de julio de 20186.
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complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico)
se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un
ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefanza.

La posibilidad de considerar que los producios o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad
del mercado, podria asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complemenfariedad

y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacion,
_ vinculacién o conexién entre productos y/o servicios. :

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para

acreditar relacién, vinculacién o conexidn entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizades a la luz de
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

45,

4.8.

s /{/'.1:- [_)—E"_: ;:"1\

R 2

’AZ)O NN G)}\\
‘s’}’ & Q\\
;;.‘ * SECRETARIA 1‘)
O /
\\\ 0O q;z /

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusién de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexion competitiva -
entre los productos o servicios objeto de andlisis. En efecto, podria
darse el caso de que los signos comparados distingan productos o
servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles,
aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion
Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser
utilizado de manera complementaria para determinar la existencia
de conexidon competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacién; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo género;
o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la

existencia de conexién competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos
pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los .

13
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consumidores comprenden con relativa facilidad que los
productores de uno no son los productores del otro, no habra
conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion
(v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un
panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de
conexion competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben
analizarse conjuntamente con los criterios intrinsecos para
observar la existencia de conexién competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva.

4.7. Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexién entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el
caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
Sala consultante al resolver el proceso interno
N° 11001032400020160022500, la que debera adoptarla al emitir el
correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del
Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién 05/2020 de
10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
aprobada con el voto de los Magistrados Hernan Rodrigo Romero Zambrano,
Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gomez Apac y Gustavo Garcia Brito
en la sesion judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el
Acta 18-J-TJCA-2020.

/
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Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretacion
prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de octubre de 2020
Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Normas a ser
interpretadas:

Temas objeto de
interpretacion:

Magistrado Ponente:

108-1P-2020
Interpretacién prejudicial

Subdireccion Técnica de Asuntos
Jurisdiccionales de la Direccidon Nacional de
Derecho de Autor de la Republica de
Colombia

1-2019-89490

Infraccion al derecho de autor del sefor
Diego Fernando Rueda Rojas por el
supuesto uso sin su autorizacion del software
SISTEMA DE GESTION DE REPORTES

Articulos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 (Literal a), 14,
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 52, 53 y 57 (Literal
a) de la Decision 351

1. La proteccién del derecho de autor sin
necesidad de formalidad alguna.
Presuncion de autoria

2. Derechos patrimoniales: derecho de
reproduccién

3. El programa de ordenador como objeto de
proteccién del derecho de autor

4. La obra creada por encargo o bajo

relacién laboral

La obra derivada

Sobre la cesién del derecho de autor

Indemnizacidén por dafos y perjuicios en

los casos de derechos de autor

oo

Hugo R. Gémez Apac
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VISTOS

El Oficio S/N del 2 de junio de 2020, recibido via correo electrénico el 3 del
mismo mes y afo, mediante el cual la Subdireccion Técnica de Asuntos
Jurisdiccionales de la Direccion Nacional de Derecho de Autor de la Republica
de Colombia solicité la interpretacion prejudicial de los Articulos 3, 10, 11, 13,
14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 53, 54 y 57 de la Decision 351 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N° 1-2019-89490;
Y,

El Auto del 23 de junio de 2020, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Diego Fernando Rueda Rojas

Demandada: Transporte Inteligente S.A en
Reorganizacion - TISA

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son:

1. Si el sefior Diego Fernando Rueda Rojas seria el autor del software
SISTEMA DE GESTION DE REPORTES sobre la base de que realizé su
registro el 2 de enero de 2018 en la Direccién Nacional de Derechos de
Autor.

2. Si Transporte Inteligente S.A. en Reorganizacion - TISA infringié los
derechos patrimoniales del sefior Diego Fernando Rueda Rojas por el
uso sin su autorizacién del software SISTEMA DE GESTION DE
REPORTES.

3. Si el sefior Diego Fernando Rueda Rojas seria titular de los derechos
morales y patrimoniales sobre el soffware SISTEMA DE GESTION DE
REPORTES, presuntamente desarrollado por él en virtud de la relacion
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contractual con la empresa Transporte Inteligente S.A. en
Reorganizacion - TISA a partir de un programa ya existente.

4. Si el sefior Diego Fernando Rueda Rojas le transfirid la propiedad
intelectual del software SISTEMA DE GESTION DE REPORTES a la
empresa Transporte Inteligente S.A. en Reorganizacion - TISA de
acuerdo con la clausula décima segunda del contrato de trabajo que
celebraron.

5.  Siprocede la solicitud de indemnizacién integral y lucro cesante a favor
del sefor Diego Fernando Rueda Rojas, por concepto de dafio a sus
derechos morales y el uso no autorizado del softwarﬂ SISTEMA DE
GESTION DE REPORTES.

1 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1.  La Consultante solicit la interpretacion prejudicial de los Articulos 3, 10,
11, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 53, 54 y 57 de la Decision 351 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena. Unicamente se realizara la
interpretacion de los Articulos 3, 10, 11, 13 (Literal a), 14, 23, 24, 25, 26,
27, 30, 53 y 57 (Literal a) de la Decisién 351!, por ser pertinentes.

2. No procede realizar la interpretacion del Articulo 54 de la Decision 351,
por cuanto no es objeto de controversia la responsabilidad solidaria de
una autoridad publica o persona natural o juridica.

1 Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-
“Articulo 3.- A los efectos de esta Decisién se entiende por:
- Autor: Persona fisica que realiza la creacién intelectual.
(
- Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisién.
(.
*Articulo 10.- Las personas naturales o juridicas ejercen la titularidad orginaria o denvada, de
conformidad con la legislacion nacional, de los derechos patriimoniales de las obras creadas por

su encargo o bajo relacién laboral, salvo prueba en contrano.”

“Articulo 11.- £l autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable

de:

a) Conservar la obra inédita o divulgaria;

b) Reivindicar la patemidad de la obra en cualquier momento; y,

c) Oponerse a toda deformacién, mutilacién o modificacién que atente contra el decoro de

la obra o la reputacion del autor.

i A la muerte del autor, el ejercicio de los derschos morales corresponderda a Ssus

f —_— derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capitulo VI de la presente Decision. Una vez
; extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumiran la
defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.”

“Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de

3
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realizar, autonizar o prohibir:

a) La reproduccién de la obra por cualquier forma o procedimiento;

{..)"

“Articulo 14.- Se entiende por reproduccion, la fijacion de la obra en un medio que permita su
comunicacion o la obtencién de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o
procedimiento.”

“CAPITULO VIl
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS

Articulo 23.- Los programas de ordenador se profegen en los mismos términos que las obras
literarias. Dicha proteccion se extiende tanto a los programas operativos como a los proegramas
aplicativos, ya sea en forma de cédigo fuente o cédigo objeto.

En estos casos, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo & bis del Convenio de Bermna para
la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podran autonzar las
modificaciones necesarias para la correcta utilizacion de los programas.

Articulo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulacién licita podra
realizar una copia o una adaptacién de dicho programa, siempre y cuando:

a) Sea indispensable para la utilizacién del programa; o,

b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legitimamente
adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por dario o pérdida.

Articulo 25.- La reproduccion de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigira
la autorizacion del titular de los derechos, con excepcién de la copia de seguridad.

Articulo 26.- No constituye reproduccion ilegal de un programa de ordenador, la introduccién del
mismo en la memoria intema del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No sera licito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante
la instalacion de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento anélogo, sin el consentimiento
del titular de los derechos.

Articulo 27.- No conslituye transformacion, a los efectos previstos en la presente Decision, la
adaptacién de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilizacion.”

*Articulo 30.- Las disposiciones relativas a la casién o concesion de derechos patrimoniales y a
las licencias de uso de las obras protegidas, se regirdn por lo previsto en las legislaciones
internas de los Paises Miembros.”

*Articulo 53.- £l registro as declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la
inscripcién en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba
en contrario. Toda inscripcién deja a salvo los derechos de ferceros.”

“Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podra asimismo ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparacion o indemnizacion adecuada en
compensacién per los dafios y peruicios sufridos con motivo de la violacion de su

derecho;
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3. De oficio se llevara a cabo la interpretacion de los Articulos 5, 8, 9,31y
52 de la Decision 3512 con el objeto de desarrollar los temas de la obra
derivada, la titularidad de los derechos de autor, la presuncion de autoria
de la obra, la transferencia de los derechos de autor y la proteccion de
una obra de ser ésta inscrita o no en la oficina nacional competente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. La proteccion del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna.
Presuncion de autoria.

Derechos patrimoniales: derecho de reproduccion.

El programa de ordenador como objeto de proteccién del derecho de
autor.

La obra creada por encargo o bajo relacién laboral.

La obra derivada.

Sobre la cesién del derecho de autor.

Indemnizacién por dafios y perjuicios en los casos de derechos de autor.

w N

s 0 g

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. La proteccion del derecho de autor sin necesidad de formalidad
alguna. Presuncioén de autoria

1.1. En el presente caso, se alega que el sefior Diego Fernando Rueda Rojas
es autor del software SISTEMA DE GESTION DE REPORTES debido a
que realizé el registro el 2 de enero de 2018 en la Direccién Nacional de
Derechos de Autor, razon por la cual es necesario determinar cual es el
alcance de la presuncion de autoria respecto de la obra sefalada.

2 Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa
autorizacién, son obras del ingenio distintas de la original, ias traducciones, adaptaciones,
transformaciones o arreglos de otras obras.”

*Articulo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudonimo
u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.”

“Articulo 9.- Una persona natural o juridica, distinta del autor, podré ostentar la titularidad de los
derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legisiaciones
internas de los Paises Miembros.”

“Articulo 31.- Toda transferencia de los derechos patimoniales, asi como las autonzaciones o
licencias de uso, se entenderan limitadas a las formas de explotacion y demas modalidades
pactadas expresamente en el contrato respectivo.”

“Articulo 52.- La proteccién que se otorga a las obras literarias y artisticas, interpretaciones y
v D E demas producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los
/‘;P J(/ términos de la presenre Decisién, no estard subordinada a ningan tipo de formalidad. En
// Q}Q )\ consecuencia, la omision del registro no impide sl goce o el gjercicio de los derechos reconocidos
& ~ \\ en la presente Decisién.”
& A\
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1.2. Al respecto, los Articulos 52 y 53 de la Decisién 351 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente:

(...

Articulo 52.- La proteccién que se otorga a las obras literarias y artisticas,
interpretaciones y demas producciones salvaguardadas por el Derecho
de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente
Decisién, no estard subordinada a ningtn tipo de formalidad. En
consecuencia, la omision del registro no impide el goce o el ejercicio de
los derechos reconocidos en la presente Decision.

Articulo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin
perjuicio de ello, la inscripcién en el registro presume ciertos los hechos
y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripcion
deja a salvo los derechos de terceros.”

1.3. De las normativas antes citadas, se puede establecer que el gjercicio del
derecho de autor no se encuentra sujeto a ningun tipo de formalidad,
como por ejemplo un registro o un depdsito ante alguna autoridad o por
parte de un Estado en particular.

1.4, La inscripcién o registro de una obra no tiene otra finalidad ni alcance
diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y
eventualmente como medio de prueba de su existencia.

1.5. Al respecto, Ricardo Antequera Parilli sefiala lo siguiente:

“Coas)

Una tendencia de casi unanime aceptacion universal otorga la
proteccion a las obras del ingenio por el mero acto de su creacidn,
sin necesidad del cumplimiento de la ninquna formalidad, ya que el
registro de la obra, como se vera en su oportunidad, tiene un caracter
exclusivamente declarativo y no constitutivo de derechos.

(...)

La proteccién por el solo hecho de la creacién, constituye una de las
varias diferencias que generalmente en el derecho positivo existen con el
denominado ‘derecho industrial’ o derecho de patentes y marcas —que
cominmente contempla requisitos obligatorios de orden registral— y
surge, entre otras cosas, de la naturaleza misma del derecho del autor
como un Derecho Humano, de manera que el legislador, mas que
‘conceder’ atributos al creador, no hace ofra cosa que reconocer un
derecho fundamental del Hombre.

Esa tutela automética de las obras del ingenio hace que ellas se
encuentren protegidas aunque permanezcan inéditas o no hayan sido
fijadas, como ya fue dicho, a un soporte material, siempre que sean
susceptibles de ser divulgadas o publicadas por cualquier medio o
procedimiento, independientemente de que la divulgacion o publicacion
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haya ocurrido. (...)"
(Enfasis agregado).

1.6. Una obra es protegida por el derecho de autor desde el momento de su
creacion; por tanto, el registro de una obra no es obligatorio. El registro
contemplado en la Decisién 351 no funciona como elemento constitutivo
de derechos y el que se realice 0 no carece de relevancia en cuanto al
goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa al autor
de la obra.*

1.7. Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en
manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condicién para
el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su proteccion por
parte de la autoridad publica.’

1.8. Los articulos interpretados dejan a criterio del autor registrar o no su
creacion. Sin embargo, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse
en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condicién, la
de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de
protegérselos en los términos de la ley y, menos aln, que condicionen o
subordinen la proteccion y garantia a cualesquiera formalidades, y entre
ellas, especialmente, a la del registro®.

1.9. Lo sefalado en parrafos anteriores se encuentra debidamente
concordado con lo dispuesto en el numeral 2) del Articulo 5 del Convenio
de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, el cual
seflala que el goce y el ejercicio del derecho de autor no se encuentran
sujetos a ningun tipo de formalidad’, como pudiera ser un deposito o
registro ante alguna autoridad.

2 Ricardo Antequera Parilli. Derecho de Autor. Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual de
la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, pp. 138-139.

4 Ver Interpretacion Prejudicial N°64-1P-2000 de fecha 6 de setiembre de 2000, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000.

= Ibidem.
8 Ibidem.
¥ Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas.-

*Articulo §

Derechos garantizados: 1.y 2. Fuera del pais de origen; 3. En el pais de origen; 4. «Pais
de origen»
(...)

2) El goce y el gjercicio de estos derachos no estaran subordinados a ninguna formalidad y
ambos son independientes de la existencia de proteccién en el pais de origen de fa obra. Por lo
demas, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extension de la proteccion
asi como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regiran
exclusivamente por la legisfacién del pais en que se reclama la proteccién.”
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1.10.En consecuencia, la normativa andina acoge el criterio que hoy impera
en casi todos los ordenamientos juridicos en el sentido de que la
proteccion de los derechos autorales nace con la creacion o
materializaciéon de la obra; es decir, se realiza sin necesidad de que el
autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por
ejemplo.®

Presuncioén de autoria

1.11.El Articulo 8 de la Decisiéon 351 establece que: “se presume autor, salvo
prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudénimo u otro signo
que la identifique, aparezca indicado en la obra”.

1.12.La citada norma andina establece una presuncién relativa, iuris tantum,
i en favor de los autores de obras protegidas por el derecho de autor.

1.13.En ese sentido, en el supuesto de que el autor de una obra no redistrada
desee reclamar la proteccion de su derecho ante alguna autoridad de un
pais miembro, le bastara con presentar, ante la referida autoridad un
gjemplar de su obra, en el cual aparezca su nombre, su seuddnimo o
algun signo que lo identifique a fin de poder acreditar su interés legitimo
para actuar en el proceso.

1.14. Asimismo, en virtud al tema antes sefalado y considerando los hechos
controvertidos del proceso interno, resulta necesario efectuar la
distincién entre el autor de una obra y el titular de la misma.

1.15.El autor de una obra es el ser humano —persona natural— que realiza la
creacién intelectual, mientras que el titular de una obra es aquella
persona natural o juridica que cuenta con las facultades para ejercer los
derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto
por las legislaciones internas de los paises miembros. °

1.16.Asimismo, la normativa andina distingue dos tipos de titularidades la
originaria y derivada.

1.17.La titularidad originaria es aquella que nace con la creacién de la obra;
es decir, siempre el autor sera considerado como titular originario de los

3 Ver Interpretacion Prejudicial N°64-1P-2000 de fecha 6 de setiembre de 2000, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2C00.

9 Decisidn 351 de Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 3.- A los efectos de asta Decision se entiende por:

Autor: Persona fisica que realiza la creacion intelectual.

Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisién.

== 4 e~
~—

o
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derechos merales y patrimoniales de la obra.

1.18.Por su parte, la titularidad derivada es aquella que se surge por razones
distintas a la de la creacién de la obra, como pudiera ser los casos de
cesion de derechos, mandato o presuncion legal. El titular derivado
siempre sera una persona distinta al autor, es decir, serd la persona
natural o juridica a quien se le transfiera todos o una parte de los
derechos patrimoniales de una obra protegida por el derecho de autor,

1.19. Al respecto, Delia Lipszyc ha manifestado lo siguiente:

“

La titularidad originaria es el correlato de la calidad de autor por lo que
corresponde a las personas fisicas que crean las obras.

(...)

Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de
autor.

(-
[Titulares derivados]

Son las personas fisicas o juridicas que han recibido la titularidad de
algunos de los derechos de autor. La titularidad derivada nunca puede
abarcar la totalidad del derecho de autor (moral y patrimoniales) (sic)

En efecto, el derecho moral es inalienable; aun en caso de transmision
mortis causa los sucesores no reciben las facultades esencialmente
personales que integran el derecho moral del autor (las positivas) pues,
salvo excepciones, no se transmiten; los sucesores solo pueden ejercer
las facultades negativas (el derecho al reconocimiento de la paternidad y
el derecho al respeto y a la integridad de la obra) y el derecho de
divulgacion de las obras péstumas (...). En cambio, puede comprender la
totalidad de los derechos de explotacién (derecho patrimonial).

La titularidad derivada puede obtenerse:

-por cesién (sea convencional o bien, de pleno derecho por ministerio de
la ley —cessio legis—),

- por presuncién de cesién establecida por ley, salvo pacto en contrario;
-por transmisién mortis causa.

Los contratos usuales de explotacion de obras por los cuales el autor, o
el titular del derecho o la entidad de gestion colectiva, autoriza a una
persona a utilizar la obra o son licencias (o autorizaciones de uso) no

Decision 351 de Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 9.- Una persona natural o juridica, distinta del autor, podra ostentar la litulanidad de los
derechos patiimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto gor las legislaciones
intemas de los Paises Miembros.”
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exclusivas (como es habitual, por ejemplo, en materia de ejecucion
publica de obras musicales no dramaticas) o constituyen derechos
exclusivos en favor del usuario, pero no son contratos de cesién de
acuerdo con el derecho comin porque no transfieren la titularidad de los
derechos de explotacion (...)""

1.20.En consecuencia, la presuncién contemplada en el Articulo 8 de la
Decision 351 es aplicable Unicamente a efectos de determinar quién es
el autor de una obra protegida por el derecho de autor y no sobre quien
es el titular derivado de la misma.

2. Derechos patrimoniales: derecho de reproduccién

2.1. En el procedimiento interno, el seror Diego Fernando Rueda Rojas
indicé que Transporte Inteligente S.A. en Reorganizacién - TISA habria
incurrido en infraccién al derecho patrimonial de reproduccién de obras
de terceros por el uso continuo del software SISTEMA DE GESTION DE
REPORTES durante dos afos. En virtud de lo anterior, corresponde
analizar el tema propuesto.

2.2. Los derschos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales,
en atencidon a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido
ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables vy
temporales'?.

2.3. El Articulo 13 de la Decisién 351 establece una lista enunciativa, mas no
taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus
derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de
explotacién:

“a) La reproduccién de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b) Lacomunicacion ptblica de la obra por cualquier medio que sirva
para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes;

c) La distribucién publica de ejemplares o copias de la obra
mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

d) La importacion al territorio de cualquier Pais Miembro de copias
hechas sin autorizacion del titular del derecho;

e) La traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la
obra."

L Delia Lipszyc Derecho de autor y derschos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Buenos Aires; 1993; po. 125, 126y 127.

12 Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor. Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual de
la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, p. 395.

10
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(Subrayado agregado)

2.4. De conformidad con el Articulo 17 de la Decisiéon 351, los paises
miembros pueden reconocer otros derechos de caracter patrimonial,
diferentes a los contemplados en el Articulo 13 del mencionado cuerpo
normativo.

2.5. Ahora bien, teniendo en consideraciéon el asunto controvertido,
corresponde desarrollar la facultad exclusiva para realizar, autorizar o
prohibir la reproduccién de una obra.

2.6. El Literal a) del Articulo 13 de la Decisién 351 dispone que el autor tiene
el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproduccién de
la obra por cualquier forma o procedimiento.'

2.7. Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Articulo 9 del
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas, el cual dispone que los autores de obras literarias y artisticas
gozaran del derecho exclusivo de autorizar la reproduccion de sus obras
por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.'

2.8. Asimismo, el Articulo 14 de la Decision 351 define a la reproduccion
como: “...la fijacién de la obra en un medio que permita su comunicacion
o la obtencién de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o
procedimiento.”

12 Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 13.- £l autor o, en su caso, sus derechonabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproduccién de la obra por cualquier forma o precedimiento;

()
14 Convenio de Berna para la Proteccién de las Cbras Literarias y Artisticas.-

“Articulo 9
Derecho de reproduccién: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones
sonoras y visuales

1) Los autores de obras literarias y artisticas protegidas por el oresente Convenio gozarén del
derecho exclusivo de autorizar la reproduccion de sus obras por cualguier procedimiento v
bajo cualquier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Union la facultad de permitir la
reproduccion de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa
reproduccion no atente a la explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado
a los intereses legitimos del autor.

3) Toda grabacién sonora o visual serd considerada como una reproduccién en el sentido del
presente Convenio.”

(Subrayado agregado)

11
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2.9. Del mismo modo, en relacién con este derecho en especifico, Delia
Lipszyc sefala lo siguiente:

“

El derecho de reproduccion es la facultad de explotar la obra en su forma
original o transformada, mediante su fijacién material en cualquier medio
y por cualquier procedimiento que permita su comunicacion y la obtencion
de una o de varias copias de todo o parte de ella.”

Se entiende por reproduccion la realizacion de uno o mas ejemplares de
una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusion de
la grabacion sonora y visual (...)

37 Vid. Espania, arts. 18 y 19.

b

2.10.En consecuencia, el derecho patrimonial de reproduccién tiene como
objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de
la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo
que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello asi, cualquier
persona que no cuente con la autorizacién del titular de la obra para su
reproducciéon infringe este derecho, por lo tanto, esta conducta
constituira una infraccion al derecho de autor y, en consecuencia, debera
ser sancionada.

3. El programa de ordenador como objeto de proteccién del derecho
de autor

3.1. Dado que la controversia gira en torno a la titularidad de los derechos
patrimoniales del software SISTEMA DE GESTION DE REPORTES,
corresponde analizar de manera independiente los alcances del
programa de ordenador como objeto de proteccién del derecho de autor,
por ser pertinente.

El programa de ordenador

3.2. El programa de ordenador o llamado cominmente software es
considerado como una obra protegida por el derecho de autor de
conformidad con lo establecido en el Literal ) del Articulo 4 de la Decision
351,

18 Delia Lipszyc. Derecho de autor y derechos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Buenos Aires; 1993; p. 179.

. 18 Decisidn 351 de Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-
7 p-L J(/ “Articulo 4.- La proteccion reconccida por la presente Decision recae sobre todas las obras
7S \b’ \Y p Y literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o
// Q ~ medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:
o Q
3 >
SECRETARIA -
\ o T //
\ O N4

\% Q//
\O’.V,‘DAD P“& 4
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3.3. En esa linea, el Capitulo VIIl —especificamente desde los Articulos 23
a 27— de la referida Decisidn junto con lo dispuesto en el Articulo 58
regulan todo lo relacionado al plazo de protecciédn, usos licitos e ilicitos
de este tipo de obras, entre otros.

Definicién

3.4. Se entiende por programa de ordenador o software a la expresion de un
conjunto de instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o en
cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato
electrénico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute
determinada tarea u obtenga determinado resultado. Asimismo, el
programa de ordenador comprende también la documentacion técnica y
los manuales de uso'”; es decir, los elementos del programa de
ordenador que quedan protegidos son: el codigo fuente, el codigo objeto
(o ejecutable), la documentacion técnica (por ejemplo, memoria
descriptiva) y los manuales de uso o usuario.

3.5. El Articulo 23 de Decision 351, sobre el alcance de la proteccion de este
tipo de obras, contempla lo siguiente:

“Articulo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos
términos que las obras literarias. Dicha proteccion se extiende tanto a los
programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma
de codigo fuente o codigo objeto.

En estos casos, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 6 bis del
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas,
referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador
pedrén autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilizacion
de los programas.”

3.6. En ese sentido, el programa de ordenador, en tanto que es expresado
por escrito —a través del codigo fuente—, goza de la proteccion por el
derecho de autor desde su creacion.'® Por dicho motivo, son protegidos

(=

)] Los pregramas de ordenador;
17 De conformidad con la definicién establecida en el Articulo 3 de la Decision 351 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena.
Cabe sefalar que dicha proteccion es otorgada, aunque el software se haya preducido antes de

la fecha de entrada en vigencia de la Decision 351, ello de conformidad con lo establecido en el
Articulo 58 de la Decision 351, el cual establece lo siguiente:

13
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en los mismos términos que las obras literarias y, en ese sentido, es
aplicable lo dispuesto en el Articulo 6 bis del Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, referente a los derechos
morales.

3.7. Al respecto, sobre la equiparacién de un programa de ordenador a una
obra literaria, Ricardo Antequera menciona lo siguiente:

“(...) Para considerarlo obra literaria, en el sentido amplio que tiene en el
derecho autoral, se argumenta gue el ‘software’ se expresa en codigo
fuente v se reproduce a partir del cédigo objeto, en un leguaje natural,
como igualmente se exteriorizan _la_documentacion técnica y los
manuales de uso.

Pero, por si fuera poco, el lenguaje de programacion, si bien creado
artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicacion
especializada, tiene una semdantica y una sintaxis perfectamente
preestablecida, al igual que los idiomas naturales.

De alli que por ‘escritos’, desde el punto de vista autoral, se entiendan
‘todas las clases de obras expresadas en forma escrita, cualesquiera
que sean los signos de la fijacion’ es decir, tanto el lequaje susceptible
de ser leido directamente por el hombre, como el legible a través de una
maquina.

La proteccion de los programas de ordenador, como en los mismos
términos que las obras literarias. figura en la Decisién 351 (...)""*

(Subrayado agregado)

3.8. Asimismo, considerando lo contemplado en los Articulos 23 al 27 de la
Decision 351, en relaciéon con los programas de ordenador, podemos
concluir que:

(i) Su proteccion se extiende tanto a los programas operativos como
a los aplicativos, tengan la forma de cddigo fuente o de codigo
objeto. (Articulo 23)%0.

“Articulo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y fas bases de
datos, por su caracter de compilaciones, gozan de la proteccion por el derecho de autor, aun
cuando se hayan creado con anterionidad a la fecha de enirada en vigencia de la presente
Decisién.”

19 Ricardo Antequera Parilli. Derecho de Autor. Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual de
la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, p. 301.

20 Cecisién 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-
“Articulo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras

literarias. Dicha proteccién se extiende tanto a los programas operativos como a los pregramas
aplicativos, ya sea en forma de cddigo fuente o cédigo objeto.

En estos casos, serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio de Bema para
la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, referente a los derechos morales.

{

i
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(i) El propietario de un ejemplar del programa de ordenador obtenido
licitamente, podra realizar una copia o una adaptacion para la
correcta adaptacion de dicho programa, siempre que: a) sea
indispensable para su utilizacion; y, b) sea con fines de archivo,
es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia
legitimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por
dafo o pérdida. (Articulo 24)2'.

(i)  Su reproduccion requiere, incluso para uso personal, la
autorizacion del titular de derechos, salvo que se trate de una
copia de seguridad. (Articulo 25)2,

(iv) No serd un caso de reproduccion ilegal, la introduccion del
programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo
uso personal; en cambio, si lo sera el aprovechamiento no
consentido del programa por varias personas, mediante la
instalacion de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento
analogo (Articulo 26)%,

(v) No constituird una infraccion al derecho patrimonial de infraccion,
la adaptacién realizada por un usuario para su exclusiva
utilizacién. (Articulo 27)%4.

Sin perjuicio de eilo, los autores o titulares de los programas de ordenador pedran autorizar las
modificaciones necesarias para la correcta utilizacién de los programas.”

2 Decisién 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 24.- £l propietario de un ejemplar del pregrama de ordenador de circulacion licita podra
realizar una copia o una adaptacién de dicho programa, siempre y cuando:

a) Sea indispensable para la utilizacién del programa; o,
b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia
legitimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por dafio o pérdida.”
2 Decisidn 351 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 25.- La repreduccién de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigira
la autorizacién del titular de los derechos, con excepcion de la copia de seguridad.”

2 Decisién 351 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-
®*Articulo 26.- No constituye reproduccion ilegal de un pregrama de ordenador, la infroduccién
del mismo en la memoria intema del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso
perscnal.
No ser4 licito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante
la instalacion de redes, estaciones de trabajo u otro precedimiento analogo, sin el consentimiento
del titular de los derechos.”

Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 27.- No constituye transformacion, a los efectos previstos en la presente Decision, la
adaptacién de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilizacién.”

15
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3.9. Por lo antes expuesto, un programa de ordenador es considerado como
una obra protegida por el derecho de autor y le sera aplicable todo lo
correspondiente a la proteccion de las obras literarias.

4. La obra creada por encargo o bajo relacién laboral

4.1. Teniendo en cuenta los argumentos del demandante Diego Fernando

" Rueda Rojas, asi como la contestacién de la demanda por parte de

Transporte Inteligente S.A. en Reorganizacién - TISA, donde se discute

la titularidad del software SISTEMA DE GESTION DE REPORTES y la

existencia de una relacion contractual y accionaria entre las partes,
resulta pertinente que se desarrolle el presente tema.

] 4.2. El Articulo 11 de la Decision 351 se refiere al derecho moral que tiene
un autor sobre su obra, cuyas caracteristicas son su imprescriptibilidad,
inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este
derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad
de la obra en cualquier momento; al respecto, este Tribunal ha sostenido
que el autor es el gestor de la creacién intelectual, por lo cual tiene el
derecho de que cuando la obra se dé a conocer al pablico, a traves de
cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como
paternidad de la obra®.

4.3. El articulo antes referido consagra también ciertas facultades que se
enmarcan dentro del grupo de derechos morales. Siguiendo la pertinente
clasificacion que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y
Derecho Conexos’, se tiene que las facultades pueden ser positivas o
negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el
titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahi se encuentran
la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Articulo
11 de la Decisién 351). Las segundas son todas aquellas acciones
tendientes a defender la paternidad de la obra (Literales b y c¢) del
Articulo 11 de la Decisién 351)%.

4.4. Con base en un andlisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente:

“La paternidad es una potestad juridica inherente a la personalidad del
autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento
como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condicion
de creador que no nace, precisamente, de la inscripcion de la misma en

2 Ver Interpretacion N° 139-1P-2003 de fecha 17 de marzo de 2004, publicada 2n la Gaceta Cficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril de 20C4.

o
»j;‘_x,f"'\’ €y & Ver Interpretacion Prejudicial N° 110-IP-2007 de fecha 4 de diciembre de 2007, publicada en la
//\') O~ A Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1588 del 20 de febrero de 2008.
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el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya

(...)".27 ) .

“| a facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera
pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que
se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio".*®

4.5. Esimportante advertir que el autor; es decir, la persona fisica que realiza
la creacion intelectual (Articulo 3 de la Decision 351), es el titular
originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que el
autor, salvo prueba en contrario, es la persona cuyo nombre, seudénimo
o signo de identificacion aparezca en la obra correspondiente (Articulo 8
de la Decisién 351). Ello no obsta para que una persona natural o juridica
distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos
patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que
contemplen las legislaciones internas de los paises miembros (Articulo
9 de la Decisién 351), y que la propiedad de la obra se ejerza a través
de un haz de derechos morales y patrimoniales de caracter exclusivo.
Tales derachos, reconocidos por la Decisién 351, son independientes de
la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra
(Articulo 6 de la Decision 351)2°.

4.8. E| Tribunal ha sostenido que, a propdsito de los derechos patrimoniales
de las obras creadas por encargo o bajo relacion laboral, el Articulo 10
de la Decision 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y
atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o
juridicas, de conformidad con la legislacién nacional correspondiente,
salvo prueba en contrario. La doctrina sefiala que el titular originario es
aquella persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor
de una obra derivada (adaptacion, traduccion u otra transformacién) es
el titular originario de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los
derechos del autor de la obra de la cual deriva esta. En ese sentido,
como la obra original esta contenida en la obra derivada, teda utilizacion
de esta obra importa, a la vez, la utilizacion de aquella; asi, el uso de la
obra derivada se encuentra sujeto a una doble autorizacién, por un lado
a la autorizacién del titular de esta y por otro lado a la autorizacion del
titular de la obra originaria®®. Tratandose de obras creadas por encargo
o bajo relacién laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento
de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos

ar Guillermo Ledesma, Derecho Penal Intelectual. Editorial Universidad, Primera Edicion, 1992,
Argentina, p. 113.

8 Manuel Pachén Mufioz, Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 54.

2 Ver Interpretacion Prejudicial N° 165-1P-2004 de fecha 6 de abril de 2005, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1195 del 11 de mayo de 2005.

\3

Delia Lipszy, Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ediciones Unesco, Buencs Aires, 1993, p.
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patrimoniales, por parte de las personas naturales o juridicas, a la
legislacién nacional correspondiente®!.

4.7. Ahora bien, el Articulo 10 de la Decision 351 expresa que las personas
naturales o juridicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de
conformidad con la legislacion nacional, de los derechos patrimoniales de
las obras creadas por su encargo o bajo relacion laboral, salvo prueba en
contrario. En tal sentido, es necesario advertir lo siguiente:

a) La titularidad de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los
mismos, en relacién con una obra realizada por encargo; es decir,
sin que exista una relacion laboral entre el autor de la obra 'y quien
va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma, se
regira por la legislacién nacional. Asimismo, “En estos casos habra
de acudir también (...) a la finalidad del contrato y a las reglas

1 generales sobre la transmisién de los derechos de autor2,

b) En cuanto a las obras creadas bajo una relacién laboral, es
indispensable que exista una relacion laboral entre el autor de la
obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la
misma. Es decir, debe justificarse la relacién laboral o de
dependencia entre estas dos partes, en tanto que:

“la relacién laboral existe desde que una persona, el trabajador,
presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y
dentro del &mbito de organizacién y direccién de otra persona fisica
o juridica, denominada empleador o empresario, a cambio de una
remuneracion”.®

4.8. Las obras creadas bajo una relacién laboral plantean varias inquietudes,
en ese sentido es importante destacar, como lo indica la doctrina, que

“resulta que la creacion es un acto personal y si bien el autor empleado
debe cumplir con sus obligaciones de caracter laboral e incluso recibir
instrucciones respecto al género de la obra o a las caracteristicas
generales de la misma, la forma de expresion le es propia y por tanto
nadie puede despojarlo de su condicion de creador’ 3

4.9. Sobre este punto, en una relacion laboral, es necesario determinar el
grado de subordinacién y de instruccion a efectos de la realizacion de la

L Ver Interpretacién Prejudicial N° 165-1P-2004 de fecha 6 de abril de 20C5, publicada en la Gacsata
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1195 del 11 de mayo de 20CS.

32 Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Can, Manual de Propiedad Intelectual. Tirant lo Blanch, Tercera
Edicion, Valencia-Espana, 2006, pp. 68-89.

3 |bidem, pp. 180-181.

Ricardo Antequera Parilli, Estudios de Derechos de Autory Derechos Afines. Editorial Reus, S.A.,

f/QJ' )/ Madrid, 2007, p. 40.
(& <\
g ,\" SECRETARIA 18
\s! “J/
\L\\O@ \e l‘l‘;‘
\%, /7




2
@
| '_

)

GACETA OFICIAL @ 19/11/2020 35 de 71

Procaso 108-1P-2020

obra, desde que una cosa es una obra creada por el trabajador sin las
6rdenes o directrices del empleador en cuanto a los aspectos
fundamentales de ella y, otra, una obra creada bajo dichos parametros.
Los efectos juridicos en uno y otro caso son diferentes, desde que si el
trabajador simplemente ejerce una actividad accesoria en la realizacion
de la obra no tendria derechos morales. Dentro de este tema es
importante advertir qué es una obra en colaboracién y qué es una obra
colectiva, en tanto que ambas forman parte de las llamadas obras
complejas:

a) La obra en colaboracién, resulta ser la creada por dos 0 mas
personas que trabajan de manera conjunta bajo una misma
inspiracion. No serian obras en colaboracién aquellas que resuitan
como consecuencia de una yuxtaposicion de trabajos individuales
sin relacion alguna entre ellos, toda vez que no se generaria una
Gnica obra en comun que represente a todos los autores en su
conjunto®.

La regulacidn generalizada para estos casos consiste en disponer
que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios
de los derachos morales y patrimoniales sobre la misma, los que
seran ejercidos de comun acuerdo, excepto cuando los aportes
sean divisibles, en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser
su contribucién explotada de manera separada “siempre que no
perjudique con ello la explotacion de la obra comdn”

b) La obra colectiva, conforme lo sefiala la doctrina “esta constituida
por la reunién de aportaciones de diferentes autores, cuya
contribucion personal se funde en una creacion Unica y auténoma,
para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir
separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto
de la obra realizada".>"

La regulacidn generalizada para astos casos consiste en disponer
que, salvo pacto en contrario, “/os derechos de una obra colectiva
corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nomobre

(..) o

, % ‘ “por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la
_ A titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o
SECRETARI juridica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha
I : ; -
I >/ persona en un titular derivado de los derechos de explotacion (y un
‘\o‘ legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto
Nipao P
=S Ibidem, p. 37.
%6 Ibidem.
W Ibidem.
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en contrario” 8.

4.10.Finalmente, en las obras creadas en virtud de una relacién laboral, la
Decisidn 351 determina que la titularidad de los derechos patrimoniales
y su ejercicio se regiran por la legislacién nacional. De manera general,
algunas legislaciones han determinado que estos se regiran por lo
pactado en el contrato, si este se lo hizo por escrito; y a falta de contrato
escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido
cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su
actividad habitual y que este cuenta con autorizacion para divulgarla.
Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ninglin caso la cesion de
derechos puede alcanzar los de orden moral, que gozan de las
caracteristicas de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e
irrenunciabilidad.

5. La obra derivada

5.1. Teniendo en cuenta que la demandada alegd que el sefior Diego
Fernando Rueda Rojas desarrolld el software SISTEMA DE GESTION
DE REPORTES a partir de un programa ya existente, nacido de la
necesidad puntual del contrato de cesién suscrito entre Transporte
Inteligente S.A. en Reorganizacién - TISA y la empresa Metrolinea S.A.
en octubra de 2007, el cual constituiria una obra derivada, corresponde
desarrollar el presente tema.

5.2. La obra derivada se encuentra prevista en el Articulo 5 de la Decisién
351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena®. Si bien habla de
“traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras
obras”, lo cierto es que dentro del verbo transformar se incluyen todas
las demas acciones. Para esto se debe entender dicho término en su
sentido amplio; es decir, como el cambio de forma sin afectar la esencia.
En consecuencia, una transformacién en dicha via incluye las
‘traducciones, adaptaciones o arreglos, asi también otras figuras como
las actualizaciones, los resumenes, etc.

5.3. En efecto, una obra derivada es una obra que se basa en una obra
preexistente. Implica una transformacién de esta y, por lo tanto, un
cambio sin alterar sus elementos esenciales. Los elementos de una obra
derivada son los siguientes:

a) La existencia de una obra preexistente. Puede ser la obra original
u otra obra derivada.

S Ibidem, p. 39.
(7

Q) \\Ver Interpretacion Prejudicial N° 121-IP-2013 de fecha 31 de octubre de 2013, publicada en la
’0 \Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2295 del 17 de febrero de 2014.

—-—
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b) Una transformacién de la obra originaria en el sentido antes visto.

c) Que sea original, de conformidad con el concepto delimitado lineas
arriba. Se deben cumplir todos los requisitos para la proteccion por
los derechos de autor; por lo tanto, si no se da la originalidad no es
susceptible de proteccion. Para determinar la originalidad en estos
casos se debe hacer-un analisis muy detallado; si los cambios no
son lo suficientemente relevantes para diferenciar en su forma la
obra supuestamente derivada de la preexistente, estariamos frente
a un caso de reproducciéon y no de una obra diferente.

d) Que la obra derivada sea autorizada por el autor de la obra
preexistente, salvo que se encuentre en &l dominio publico.

5.4. Asi, la obra derivada es aquella que parte de una obra preexistente que
goza de proteccion de derechos de autor. Son obras derivadas, por
ejemplo, la traduccién de un libro del espariol al francés, la adaptacion
de una obra del teatro al cine, un libro que se hace pelicula, la
actualizacién de un programa de ordenador, entre muchos otros casos.

6. Sobre la cesion del derecho de autor

6.1. Enelpresente caso, el demando argumenta que en el contrato de trabajo
celebrado entre el sefior Diego Fernando Rueda Rojas y Transporte
Inteligente S.A. en Reorganizacion - TISA, dentro de la clausula décima
segunda, se establece que el trabajador se obliga a informar al
empleador inmediatamente sobre la existencia de invenciones y/o
trabajos originales y facilitarda con el cumplimiento de todas las
formalidades y documentos necesarios para transferir la propiedad
intelectual al empleador cuando asi lo solicite, por lo que resulta
pertinente desarrollar el presente tema.

6.2. El derecho de autor estd constituido por derechos patrimoniales y
morales. Los derechos patrimoniales pueden ser transmitidos por actos
entre vivos o causa de muerte. |

6.3. La cesién de derechos es una forma de transmitir derechos patrimoniales.
En esa linea, Guillermo Cabanellas define la cesién de derechos como:
“La transmision, a titulo gratuito u oneroso, de cualquiera, de las facultades
juridicas que pertenezcan al titular de ellas, ya sean personales o reales.”0

6.4. Por su parte, el Articulo 31 de la Decision 351 dispone que toda
transferencia de los derechos patrimoniales y las autorizaciones o licencias
de uso se entienden limitadas a las formas de explotacién segun lo exprese

. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I, Décimo sexta
\, edicion, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1983, p. 136.
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el contrato respectivo. -

6.5. La transferencia del derecho de explotacién puede ser total o parcial. La
primera permite la transferencia de los derechos sin ninguna reserva, y la
segunda es aquella en que el titular transfiere los derechos por un tiempo
determinado o transfiere alguna de sus facultades.

Para Guillermo Cabanellas la transmision de derechos es “entre vivos,
sinénimo de cesion de derechos. Mortis causa, sucesion, sea testada o
intestada.” ! ,

o))
o

6.7. La transmision por acto entre vivos se hace mediante la enajenacion; es
decir, la “venta”. Esto implica la adquisicion de los derechos del titular de
la obra v su derecho de explotacion,-lo que, en conjunto, permite acceder
a las facultades de orden patrimonial, excluyendo las de orden moral por

| ser inalienables.

6.8. Lacesién de derachos, asi como las autorizaciones o licencias de uso que
hace el autor a terceros, deben ser interpretadas en forma restrictiva; es
decir, solo aquellos limites previstos en el contrato pedran ser entendidos
como transmisibles sin considerar lcs derechos que constituyen para el
titular una reserva propia y particular para su uso.

6.9. El Articulo 30 de la Decision 351 dispone que:

“Articulo 30.- Las disposiciones relativas a la cesién o concesion de
derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se
regiran por lo previsto en las legislaciones internas de los Paises
Miembros.”

En atencién a dicho dispositivo legal comunitario, todo lo relacionado a
cesidn o concesion de derechos patrimoniales y licencias de uso, se
encontrara regulado por la legislacién nacional, en aplicacién del principio
de complemento indispensable, siempre y cuando no sea contrario a la
norma andina.

7.  Indemnizacidn por dafios y perjuicios en los casos de derechos de
autor

7.1. Eldemandante solicité que lo indemnicen integralmente por concepto de
dafio emergente toda vez que se habria vulnerado sus derechos morales
y patrimoniales, por lo que resulta pertinente desarrollar el presente
tema.

7.2. El Literal a) del Articulo 57 de la Decisién 351 sefiala lo siguiente:

O 7
-.Q..’ “’(O \ Op. cit., p. 171.
E \
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“Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podra asimismo
ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparacion o
indemnizacién adecuada en compensacion por los dafios y
perjuicios sufridos con motivo de la violacién de su derecho; '

(...)

7.3. En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que la
indemnizacion por dafios y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir
el dafio emergente, el lucro cesante y el dafio moral*.

7.4. Elconcepto de reparacién o indemnizacion es mucho mas amplio que el
simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir
(lucro cesante), pues también incluye la reparacion pecuniaria por lo que
efectivamente perdié (dafio emergente) y la reparacién por la afectacion
de ciertos bienes que pertenecen a la esfera personal o subjetiva (dafio
moral).

7.5. Ahora bien, la reparacién o indemnizacion del dano, sea cual fuere el
tipo de afectacion que se haya realizado (dafo emergente, lucro cesante
o dafo moral) implica el traslado de la afectacién a aquella persona que
la produjo. En esa linea se ha pronunciado la doctrina al sefalar que “/a
reparacién del dafio no es otra cosa que (rasladar las consecuencias
negativas que sufre el damnificado por las pérdidas sufridas a causa del
dario”.

7.6. Corresponde a los paises miembros regular, mediante su legislacion
interna, las vias (sede administrativa o instancia judicial) a través de las
cuales las personas pueden obtener la reparacién o indemnizacion por
los dafios generados por la configuracién de infracciones contra sus
derechos de autor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por la
Consultante al resolver el proceso interno N° 1-2019-89490, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Tratado de Creacidén del Triounal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en

Véase las Interpretaciones Prejudiciales nimeros 7-IP-2014 de fecha 3 de julio de 2014, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2380 del 22 de agosto de 2014y 124-IP-2014
de fecha 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511
del 5 de junio de 2015.
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ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
“del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién 05/2020.de
10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
aprobada con el voto de los Magistrados Hernan Rodrigo Romero Zambrano,
Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gomez Apac y Gustavo Garcia Brito
en la sesion judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el
Acta 18-J-TJCA-2020. -

»/7-.'
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Luis Felipe Agutlar Feijod

SECRETARIO
|

- , \ . ; .
Notifiquese a la Consultante y remitase copia de la presente interpretacion

prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

o A
Q
P
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de octubre de 2020

Proceso: 117-1P-2020
Asunto: Interpretacion prejudicial
Consultante: Subdireccién Técnica de Asuntos

Jurisdiccionales de la Direccion Nacional de
Derecho de Autor de la Republica de

Colombia
Expediente interno
del Consultante: 1-2019-85589
Reaferencia: Infraccién al derecho de autor del senor

Yonny Rivera Ortega por el supuesto uso sin
su autorizacién de la obra fotografica

RONALD-3
Normas a ser Articulos 3, 4 (Literal i), 8, 11, 13, 14, 15, 18,
interpretadas: 20, 21, 52, 53 y 57 (Literal a) de la Decisién
351
Temas objeto de 1. La oobra fotografica
interpretacién: 2. La proteccién del derescho de autor sin

necesidad de formalidad alguna.
Presuncién de autoria

3. Derechos morales. Derecho moral a la
integridad de la obra

4. Infraccion a derechos de autor por
vulneracion a la integridad de la obra.

5. Derechos morales: derecho de
paternidad. Decisién 351

6. Derechos patrimoniales. Facultad
exclusiva para realizar, autorizar ©
prohibir la reproduccion, distribucion y
comunicacioén publica de una obra

7. Los derechos patrimoniales. Excepciones
al ejercicio de los derechos patrimoniales
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Usos honrados. Explotacién normal de la
obra

8. La reproduccién de obras con fines
informativos

9. Indemnizacién por dafos y perjuicios en
los casos de derechos de autor

Magistrado Ponente: Hugo R. Gébmez Apac -

VISTOS

El Oficio S/N del 8 de julio de 2020, recibido via correo electrénico el 13 del
mismo mes y ano, mediante el cual la Subdireccién Técnica de Asuntos
Jurisdiccionales de la Direccion Nacional de Derecho de Autor de la Republica
de Colombia solicitd la interpretacién prejudicial de los Articulos 3, 8, 11, 13,
14,15, 21 y 57 de la Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
a fin de resolver el proceso interno N° 1-2019-85589; v,

El Auto del 24 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admiti6 a
tramite1a presente interpretacion prejudicial.

A.
B.
1.
2.
/;///
//o“‘
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ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Yonny Rivera Ortega

Demandada: El Pais S.A.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisién de los documentos remitidos por la Consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son:

Si el derecho de presuncion de autoria del sefior Yonny Rivera Ortega
sobre la obra fotografica RONALD-3 ha sido desvirtuado o no por la

presunta titularidad de la cora del sefior Camilo Mejia alegada por el
demandado.

Si El Pais S.A. infringidé o no los derechos morales de integridad y
paternidad del sefior Yonny Rivera Ortega por la supuesta mutilacion y
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modificacion de la obra, y de la eliminacion de su firma “LENTE
CULINARIO”.

3.  SiElPais S.A. infringié o no los derechos patrimoniales del sefior Yonny
Rivera Ortega por la presunta reproduccion, comunicacion y distribucion
sin su autorizacion de la obra fotografica RONALD-3.

4. Sila utilizacién de la obra-fotografica RONALD-3 por El Pais S.A. cabe
dentro de las limitaciones y excepciones de derechos de autor.

5. Si procede la solicitud de indemnizacién por dafio emergente, lucro
cesante y perjuicios morales a favor del sefior Yonny Rivera Ortega, por
concepto de dafio a sus derechos morales y patrimoniales por la
supuesta utilizacion la obra-fotografica RONALD-3.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Consultante solicito la interpretacién prejudicial de los Articulos 3, 8,
11, 13, 14, 15, 21 y 57 de la Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena'. Procede la interpretacion solicitada por ser pertinente.

1 Decisidn 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-
“Articulo 3.- A los efectos de esta Decisién se entiende por:
Autor: Persona fisica que realiza la creacidn intelectual.

Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decision.

_ =
~—

.y

“Articulo 8.- Se prasume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudénimo
u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.”

s Articulo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargabie, imprescriptible 2 irrenunciable

de:

a) Conservar la obra inédita o divulgaria;

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,

c) Ovonerse a toda deformacién, mutilacién o modificacion que atente contra el decoro de

la cbra o la reputacion del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderd a sus
derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capitulo VI de la presente Decision. Una vez
extinguido el derecho patrimonial, el Estado u ofras instituciones designadas, asumiran la
defensa de la patemidad del autor y de la integridad de su obra.”

“Articulo 13.- £l autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho sxclusivo de
realizar, autorizar o prohibir:

La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

La comunicacion puablica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonidos o las imagenes;

La distibucién publica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler;
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2.  De oficio se llevara a cabo la interpretacion de los Articulos 4 (Literal i),
18, 20, 52 v 53 de la Decision 3512 con el objeto de desarrollar los temas
de la obra fotografica, la duraciéon de la proteccion de la obra, y la
proteccién de una obra de ser ésta inscrita 0 no en la oficina nacional
competente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. La obra fotografica.

“Articulo 14.- Se entiende por reproduccion, la fjacién de la obra en un medio que permita su
comunicacién o fa obtencion de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o
procedimiento.”

“Articulo 15.- Se entiende por comunicacién publica, todo acto por el cual una pluralidad de
personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda lener acceso a la cbra sin previa distibucion
de ejemplares a cada una de éllas...”

“Articulo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante
las legislaciones internas de los Paises Miembros, se circunscnbirdn a aquellcs casos que no
atenten contra la normal explotacién de las obras o no causen peruicio injustificado a los
legitimos intereses del titular o titulares de los derechos.”

“Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podra asimismo ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparacion o indemnizacién adecuada en
compensacién por los dafios y peruicios sufridos con motivo de la violacion de su
derecho;

(o)

2 Decisién 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 4.- La proteccién reconocida por la presente Decisién recae sobre lodas las obras
literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o
medio conocido ¢ por conccer, y que incluys, entre otras, las siguientes:

(..

i) Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento analcgo a la fotografia;

(..)

“Articulo 18.- Sin peruicio de lo dispuesto en el articulo 59, la duracién de la prateccion de los
derachos reconocidos en la presente Decisidn, no serd inferior a la vida del autor y cincuenta
afios después de su muerte. Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona
juridica, el plazo de proteccion no serd inferior a cincuenta anos contados a partir de la
realizacioén, divulgacion o publicacion de la obra, segin el caso.”

“Articulo 20.- £l piazo de proteccién se contard a partir del primero de enero del afio siguiente
al de la muerte del autor o al de la realizacién, divulgacién o publicacién de la obra, segin
proceda.”

“Articulo 52.- La proteccién que se otorga a las obras literarias y artisticas, interpretaciones y
demas producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los
términos de la presente Decision, no estard subordinada a ningtn tipo de formalidad. En
consecuencia, la omision del registro no impide el goce o el gjercicio de los derechos reconocidos
en la presente Decisién.”

“Articulo 53.- El registro es declaralivo y no constitutivo de derechos. Sin pedquicio de ello, la
inscripcion en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba
en contrario. Toda inscripcidn deja a salvo los derechos de tercercs.”
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N

La proteccion del derecho de auter sin necesidad de fermalidad alguna.
Presuncion de autoria.

Derechos morales. Deracho moral a la integridad de la obra.

Infraccién a derechos de autor por vulneracién a la integridad de la obra.
Derechos morales: derecho de paternidad. Decision 351.

Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o
prohibir la reproduccién, distribuciéon y comunicacién publica de una
obra.

7. Los derechos patrimoniales. Excepciones al ejercicio de los derechos
patrimoniales. Usos honrados. Explotacién normal de la obra.

La reproduccion de obras con fines informativos.

Indemnizacién por dafos y perjuicios en los casos de derechos de autor.

. L

© o

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

-

La obra fotografica

~1.1. Dado que la controversia gira en torno a la titularidad de los derechos
morales y patrimoniales de la obra fotografica RONALD-3, corresponde
analizar de manera independiente los alcances de la obra fotografica
como objeto de proteccién del derecho de autor, por ser pertinente.

1.2. ElArticulo 4 de la Decision 351 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena
establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artisticas
y cientificas susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier
forma o medio conocido o por conocer. Del mismo modo, dicha
disposicion hace una enumeracién ejemplificativa, mas no taxativa, de
las obras protegidas, consignando en su Literal i) a las obras fotograficas
y las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia.

1.3. Siendo ello asi, la normativa comunitaria otorga al titular de una obra
fotografica la proteccion de su creacion en el ambito del deracho de
autor.

1.4. Al raspecto, sobre la proteccion de una fotografia como obra artistica en
materia de derecho de autor, Ricardo Antequera Parilli, sostiene lo
siguiente:

“(...) la fotoarafia y otras formas expresadas por procedimiento analogo,
constituyen obras del ingenio en la medida en gue guarden los
requisitos de las demas producciones protegidas, es decir, una
manifestacion creativa con caracteristicas de individualidad.

Esa originalidad no esta tnicamente en el aparato fotografico —como
tampoco en la camara de filmacion, respecto del cine—, ya que supone

,//S“ un talento en el fotégrafo que puede residir en el sentido de la
/@ oportunidad —-de lo que son ejemplo las fijaciones fotograficas de
J./ [ T || caracter documental donde se capta el momento preciso de grandes
.ﬁ\{'- SECRETARIA
\ <//

Q / -
\o S/ .

Q
\47(//\// DAD P“‘& /
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acontecimientos de la historia—, 0_en la sensibilidad artistica al elegir
la distancia, el anqulo, la luz, la ocasidn, el enfoque las figquras o el

mensaje, por ejemplo.

Y poco importa si el autor es un profesional o un aficionado, o que la
fijacion se haya tomado con un aparato simple o una maquina altamente
sofisticada".® (Enfasis agregado)

1.5. En la misma linea del pensamiento, Delia Lipszyc también manifiesta lo
siguiente:

“(...) la fotografia es arte.

El fotégrafo selecciona el material sensible que va a utilizar,
observa, elige el motivo, encuadra o compone la imagen,
busca el angulo preciso, mide la luz, prepara la camara
fotografica y dispara, una y otra vez, desde el mismo anqgulo o
desde distintos. Emplea técnicas diversas como, por ejemplo, la
exposicion mduiltiple de un mismo negativo, lo cual le permite
construir una historia en el cuadro, “fabricar’ la imagen de quienes
estan protagonizando el evento que quiere retratar. A veces parte
de un boceto, de un dibujo de la imagen antes de empezar las
tomas.

También hay muchas "instantaneas” en las que tanto el fotografo
profesional como el aficionado no han hecho mas que enfocar y
disparary, sin embargo, ofrecen tanto o mas interés artistico que
una obra cuidadosamente elaborada.

En el laboratorio el fotégrafo utiliza sustancias quimicas, obtiene los
negativos, observa cada toma, justiprecia su expresividad, su
plasticidad, analiza su calidad bajo fa lupa, positiva o revela los
negativos, puede hacer retoques, acentuar detalles y efectos,
amplifica la imagen en distintas formas. Puede usar trucos como el
fotomontaje, la sobreimpresién, la interrupcién del proceso de
revelado con un golpe de luz con lo que se logra un extrario efecto
de coloracién (...) hasta llegar al resuitado final hay una gran
cantidad de pasos.

Las fotografias que presentan alguna originalidad en el
encuadre o en la composicion o en cualquier otro elemento
importante de la imagen, sin lugar a dudas son acreedoras, al
igual que las demds obras artisticas, a la proteccion del
derecho de autor”. (Enfasis agregado)

16 De acuerdo con lo anterior, una fotografia podra ser protegida por el
derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad para

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual de
la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, pp. 354-355.

4 Celia Lipszyc, Lerecho de autor y derechos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Buenos Aires; 1993; 12 ed.; p. 61.
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ser considerada como una obra fotografica.

1.7. Sobre las caracteristicas generales para que algo sea considerado como
obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se detallan a
continuacién:® -

“1. Que el resultado de la cbra debe ser el resultado del talento creativo
del hombre, en el dominio literario, artistico o cientifico.

2. Que esa proteccion es reconocida con independencia del género de la
obra, su forma de expresién, mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresion,
exige caracteristicas de originalidad’.

1.8. De acuerdo con lo anterior, la protecciéon de un derecho de autor no
depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del
trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea
elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa,
que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su
autor, lo cual debera valorarse como una cuestién de hecho en cada
caso.

1.9. En el caso de una obra fotografica, su originalidad debera reflejar cierta
singularidad o particularidades del autor en la propuesta artistica
contenida en la imagen capturada sea a través del encuadre o el angulo
de la fotografia, la iluminacién al capturar la imagen, el contraste de
luces, colores, retoques, efectos o trucos utilizados para acentuar la
imagen capturada y de esta manera lograr el producto final esperado por
el autor.

1.10. Asimismo, tal como se indicé lineas arriba, el creador de una obra
fotografica no necesariamente tiene que ser un fotdgrafo profesional,
sino que puede ser cuaiquier persona natural y el aparato con el cual
capturé o elaboerd la referida obra no tiene que ser necesariamente una
maquina profesional para que pueda ser catalogada como una obra
fotografica protegida.

1.11.La ocriginalidad de una fotografia no radica en el objeto o lugar
fotografiado, sino en los elementos contenidos en la imagen capturada
que permitan distinguirla del resto de fotografias.

1.12. En consecuencia, una mera fotegrafia que no cuente con el requisito de
originalidad no podra ser considerada como una obra fotografica por lo
que no se encontrard protegida por el derecho de autor.

Ricardo Antéduera Parilli, £/ Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela. Autoralex,
Venezuela, 1994, p. 32.

L a mera fotografia, a diferencia de una cbra fotografica, capta la imagen conforme se encuentra

7
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2. La proteccién del derecho de autor sin necesidad de formalidad
alguna. Presuncién de autoria

2.1. En el presente caso, la demandada alega que el derecho de presuncién
de autoria del sefor Yonny Rivera Ortega sobre la obra fotografica
RONALD-3 ha sido desvirtuado por el reclamo presentado por el serior
Camilo Mejia, como presunto autor de la obra fotografica, a la Directora
Juridica del DIARIO EL PAIS y al supuestamente pertenecerle a él la firma
“LENTE CULINARIQ” contenida en las fotografias de la pagina web, razén
por la cual es necesario determinar cual es el alcance de la presuncion de

autoria respecto de la obra sefalada.

2.2. Al respecto, los Articulos 52 y 53 de la Decision 351 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente:

“(...)

Articulo 52.- La proteccién que se otorga a las obras literarias y artisticas,
interprataciones y demas producciones salvaguardadas por el Derecho
de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente
Decisién, no estard subordinada a ningtin tipo de formalidad. En
consecuencia, la omision del registro no impide el goce o el ejercicio de
los derechos reconccidos en la presente Decision.

Articulo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin
perjuicio de ello, la inscripcion en el registro presume ciertos los hechos
v actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripcion
deja a salvo los derechos de terceros.”

2.3. De las normativas antes citadas, se puede establecer que el ejercicio del
derecho de autor no se encuentra sujeta a ningun tipo de formalidad,
como por ejemplo un registro o un depdsito ante alguna autoridad o por
parte de un Estado en particular.

2.4. La inscripcién o registro de una obra no tiene otra finalidad ni alcance
diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho vy
eventualmente como medio de prueba de su existencia.

2.5. Alrespecto, Ricardo Antequera Parilli sefiala lo siguiente:

Il(..,)

Una tendencia de casi unanime aceptacion universal otorga la
proteccidon a las obras del ingenio por el mero acto de su creacién, .
sin necesidad del cumplimiento de ninguna formalidad, ya que el

en ese momento, sin aportar ni transmitir nada del autor en esta, pues Unicamente se confina a
captar y pulsar el disparador de la camara fotegrafica, como por ejemplo pudiera ser el caso de

/ / las fotografias tomadas para cumplir un tramite determinado (fotografia tamario carng, pasaporte,
/ Q )} etc.) o aquellas imagenes captadas en cabinas automaticas, entre otros supuestos.
[/ & ‘
& % \
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registro de la obra, como se vera en su oportunidad, tiene un caracter
exclusivamente declarativo y no constitutivo de derechos.

(...)

La proteccidon por el solo hecho de la creacidn, constituye una de las
varias diferencias que generalmente en el derecho positivo existen con el
denominado ‘derecho industrial’ o derecho de patentes y marcas —que
comunmente contempla requisitos obligatorios de orden registrai— y
surge, entre ofras cosas, de la naturaleza misma del derecho del autor
como un Derecho Humano, de manera que el legislador, mas que
‘conceder’ atributos al creador, no hace otra cosa que reconocer un
derecho fundamental del Hombre.

Esa tutela automatica de las obras del ingenio hace que ellas se
encuentren protegidas aunque permanezcan inéditas o no hayan sido
fijadas, como ya fue dicho, a un soporte material, siempre que sean
susceptibles de ser divulgadas o publicadas por cualquier medio o
procedimiento, independientemente de que la divulgacion o publicacion
haya ccurrido. (...)"

(Enfasis agregado).

2.6. Una obra es protegida por el derecho de autor desde el momento de su
cr2acién; por tanto, el registro de una obra no es obligatorio. El registro
contemplado en la Decisién 351 no funciona como elemento constitutivo
de derechos y el que se realice 0 no carece de relevancia en cuanto al
goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa al autor
de la obra.?

2.7. Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en
manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condicién para
el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su proteccién por
parte de la autoridad publica.®

2.8. Los articulos interpretados dejan a criterio del autor registrar o no su
crzacién. Sin embargo, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse
en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condicién, la
de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de
protegérselos en los términos de la ley y, menos aun, que condicionen o
subordinen la proteccidn y garantia a cualesquiera formalidades, y entra
ellas, especialmente, a la del registro'©.

z Ricardo Antequera Parilli. Derecho de Autor. Servicio Autdnomo de la Propiedad Intelectual de
la Direcciéon Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, pp. 138-139.

g Ver Interpretacién Prejudicial N°64-1P-2CC0 de fecha 8 de setiembre de 2000, publicada 2n la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000.

Ibidem.

Ibidem.
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2.9. Lo sefalado en parrafos anteriores se encuentra debidamente
concordado con lo dispuesto en el numeral 2) del Articulo 5 del Convenio
de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, el cual
sefala que el goce y el ejercicio del deracho de autor no se encuentran
sujetos a ningun tipo de formalidad!!, como pudiera ser un depésito o
registro ante alguna autoridad.

2.10.En consecuencia, la normativa andina acoge el criterio que hoy impera
en casi todos los ordenamientos juridicos en el sentido de que la
proteccién de los derechos autorales nace con la creacién o
materializacion de la obra; es decir, se realiza sin necesidad de que el
autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el dei registro por
ejemplo.'?

Presuncién de autoria

2.11.El Articulo 8 de la Decision 351 establece que: “se presume autor, salvo
prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudonimo u ofro signo
que la identifique, aparezca indicado en la obra’.

2.12.La citada norma andina establece una presuncién relativa, iuris tantum,
en favor de los autores de obras protegidas por el deracho de autor.

2.13.En ese sentido, en el supuesto de que el autor de una obra no registrada
desee reclamar la proteccion de su derecho ante alguna autoridad de un
pais miembro, le bastara con presentar, ante la referida autoridad un
ejemplar de su obra, en el cual aparezca su nombre, su seuddnimo o
algun signo que lo identifique a fin de poder acreditar su interés legitimo
para actuar en el proceso.

2.14. Asimismo, en virtud al tema antes sefalado y considerando los hechos
controvertidos del proceso interno, resulta necesario efectuar la
distincidn entre el autor de una oora y el titular de la misma.

2.15.El autor de una obra es el ser humano —persona natural— que realiza la

& Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas.-
*Articulo 5

Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera del pais de origen; 3. En ¢l pais de origen; 4. «Pais
de origen»
(i)

2) El goce vy el gjercicio de estos derechos no estaran subordinados a ninguna formalidad y
ambos son independientes de la existencia de proteccion en el pais de origen de la cbra. Por lo
demas, sin peruicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensién de la proteccién
asi como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regiran
exclusivamente por la legislacion del pais en que se reclama la proteccion.”

Ver Interpretacion Prejudicial N°84-1P-2000 de fecha 6 de setiembre de 2000, publicada en la
aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000.
\
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creacion intelectual, mientras que el titular de una obra es aquella
persona natural o juridica que cuenta con las facultades para ejercer los
derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto
por las legislaciones internas de los paises miembros. '3

2.18.Asimismo, la normativa andina distingue dos tipos de titularidades la
originaria y derivada.

2.17.La titularidad originaria es aquella que nace con la creacién de la obra;
es decir, siempre el autor sera considerado como titular originario de los
derechos morales y patrimoniales de la obra.

2.18.Por su parte, la titularidad derivada es aquella que se surge por razones

distintas a la de la creacién de la otra, como pudiera ser los casos de

cesion de derechos, mandato o presuncién legal. El titular derivado

i siempre sera una persona distinta al autor, es decir, serd la persona
natural o juridica a quien se le transfiera todos o una parte de los

derechos patrimoniales de una obra protegida por el derecho de autor'.

2.19. Al respecto, Delia Lipszyc ha manifestado lo siguiente:

ot
La titularidad originaria es el correlato de la calidad de autor por lo que
corresponde a las personas fisicas que crean las obras.

(...

Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de
aufor.

(...)
[Titulares derivados]
Son las personas fisicas o juridicas que han recibido la titularidad de

algunos de los derechos de autor. La titularidad derivada nunca puede
abarcar la totalidad del derecho de autor (moral y patrimoniales) (sic)

e Decision 351 de Comision del Acuerdo de Cartagena.-
*Articulo 3.- A los efectos de esta Decisién se eniiende por:

- Autor: Perscna fisica que realiza la creacion intelectual.,

; ' ”j' Titularidad: Calidad del titular de derechos reconccides per la presente Decision.

L) Decisién 351 de Comision del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 9.- Una persona natural o juridica, distinta del autor, podra ostentar la litulandad de los
derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones
internas de los Paises Miembros.”

11
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En efecto, el derecho moral es inalienable; aun en caso de transmisién
mortis causa los sucesores no reciben las facultades esencialmente
personales que integran el derecho moral del autor (las positivas) pues,
salvo excepciones, no se transmiten; los sucesores solo pueden ejercer
las facultades negativas (el derecho al reconocimiento de la paternidad y
el derecho al respeto y a la integridad de la obra) y el derecho de
divulgacioén de las obras péstumas (...). En cambio, puede comprender la
totalidad de los derechos de explotacion (deracho patrimonial).

La titularidad derivada puede obtenerse:

-por cesioén (sea convencional o bien, de pleno derecho por ministerio de
la ley —cessio legis—),

- por presuncion de cesion establecida por ley, salvo pacto en contrario;
-por transmision mortis causa.

Los coniratos usuales de explotacion de obras por los cuales el autor, o
el titular del derecho o la entidad de gestién colectiva, autoriza a una
persona a utilizar la obra o son licencias (o autorizaciones de uso) no
exclusivas (como es habitual, por ejemplo, en materia de ejecucion
publica de obras musicales no dramaticas) o constituyen derechos
exclusivos en favor del usuario, pero no son contratos de cesion de
acuerdo con el derecho comun porque no transfieren la titularidad de los
derechos de explotacion (...)""®

2.20.En consecuencia, la presuncion contemplada en el Articulo 8 de la
Decision 351 es aplicable Unicamente a efectos de determinar quién es
el autor de una obra protegida por el derecho de autor y no sobre quien
es el titular derivado de la misma.

3. Derechos morales. Derecho moral a la integridad de la obra

3.1. Dado que, en el presente caso se alega la vulneracion al derecho moral
a la integridad de la obra del sefior Yonny Rivera Ortega por parte El
Pais S.A. por la supuesta mutilacién y modificacion de la obra fotografica
RONALD-3, en este acapite se analizaran los derechcs morales,
especificamente, el derecho moral a la integridad de la obra.

3.2. Teniendo en cuenta cual es el cbjeto de proteccion del derecho de autor,
corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que
cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos
grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Sobre el
particular, se desarrollara Unicamente el tema de los derechos morales
toda vez que el caso versa sobre la afectacion al derecho moral a la
integridad de la obra.

Delia Lipszyc Derecho de autor y derschos coniexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Buenos Aires; 1993; pp. 125, 126 y 127.
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Derechos morales

3.3. Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en
atencién a su naturaleza no son limitados en el tiempo v, por lo tanto, a
la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continian en cabeza
de sus causahabientes y posteriormente su defensa estara a cargo del
Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relacién con el
derecho de paternidad e integridad de la obra (parrafo segundo del
Articulo 11 de la Decisién 351).

3.4. El mismo articulo consagra también ciertas facultades que se enmarcan
dentro del grupo de derechos morales. Siguiendo la pertinente
clasificacion que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y
Derecho Conexos"'8, se tiene que las facultades pueden ser positivas o
negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el
titular del derecho de autor puede hacer con su obra, como las facultades
de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Articulo 11 de la
Decision 351): Las segundas, son todas aquellas acciones tendientes a
defender la paternidad de la obra (Literales b y c¢) del Articulo 11 de la
Decision 351).

3.5. De conformidad con el Articulo 12 de la Decisidon 351, los paises
miembros pueden reconccer otros derechos de caracter moral,
diferentes a los enunciados en el Articulo 11 de la Decision 351.

Derscho moral a la integridad de la obra

3.6. Ahora bien, respecto del derecho moral a la integridad de la obra, el
Literal c) del Articulo 11 de la Decisién antes referida establece que el
autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e
irrenunciable de oponerse a toda deformacién, mutilacién o modificacién
que atente contra el decoro de la obra o la reputacién del autor.

3.7. Respecto a la integridad de la obra, la autora Marisela Gonzalez Lépez
sefala lo siguiente:

“Otra de las facultades personales que la LPI reconoce expresamente al
autor es la de ‘exigir el respefto a la integridad de la obra e impedir
cualquier deformacion, modificacion, alteracion o atentado contra ella que
\ suponga perjuicio a sus legitimos intereses o menoscabo a su reputacion’
. (art. 14.4). Se trata del denominado por la doctrina francesa ‘derecho al
| respeto’ (droit au respect), cuyo reconccimiento tiene como fundamento
el hecho de ser la obra expresion de la personalidad del autor y como
finalidad el protegerlo contra las modificaciones o alteraciones de la obra
por terceros.

18 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Organizacion de las Naciones Unidas para
la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) — Centro Regional para el Fondo del Libro en
Ameérica Latina y el Caribe (CERLALC) — Victor P. de Zavalia S3.A., Buenos Aires; 1993; p. 61.

13
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Ciertamente, no se considera licito que terceros que actuen por lucro,
mala fe, negligencia o inconsciencia atenten contra la creacion
genuinamente concebida por el autor, y de ahi que éste resulite legitimado
por la ley para tutelar la integridad de su obra contra maniobras abusivas
que desacrediten su personalidad como creador (...)""

3.8. Por su parte, la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI
senala lo siguiente:

(.-)

¢. Derecho a la integridad de la obra

El derecho a la integridad de la obra es el derecho que tiene el autor a
impedir que su obra sufra una modificacién o deformacién sin su
consentimiento. Este derecho esta estrechamente relacionado con el
derecho de divulgacion, pues garantiza al autor la facultad de vigilar, tras
su divulgacion, que su obra no sea desnaturalizada. Por efjemplo, en una
obra literaria, la supresion de capitulos, sin autorizacion del autor, o en
una obra cinematografica, el coloreado de las peliculas en blanco y negro.

Este derecho viene definido en la Convencion de Berna como el derecho
que tiene el autor a ‘oponerse a cualquier deformacion, mutilacion u otra
medificacién de la obra o a cualquier atentado a la misma que cause
perjuicio a su honor o a su reputacién”.” '8

3.9. Enese sentido, el derecho moral a la integridad de la obra faculta al autor
de la misma a oponerse a toda deformacién, mutilacién o modificacién
de la obra, entendiéndose por dichos supuestos lo siguiente!®:

- Por deformacién debe entenderse algo que pierde su forma
regular o natural, dando lugar a una interpretacion erronea; este
supuesto se verifica cuando se trastoca el contenido de la obra;

- Por mutilaciéon debe entenderse cuando se corta o carcena una
parte del cuerpo de la obra, eliminando una parte o porcién de la
misma, vy,

17 Marisela Gonzalez Lopez, Monografias Juridicas: El derecho moral del auter en la ley espafiola
de propiedad intelectual. Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 179.

L Contenido del Derecho de Autor. El Autor, La Obra, Limitaciones y Excepciones. Crganizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, Cficina Europea de Patentes y Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas, 2014, 0. 7.

En: http:/AMmww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac 04/ompi i iu lac 04 18.doc
(Consulta: 1 de octubre de 2020).

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 59-1P-2014 de fecha 22 de julio de 2014, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 2384 de 28 de agosto de 2014 y 147-[P-2015
de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2681 de 14 de marzo de 2016.
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- Por modificacion debe entenderse una transformacion o cambio
en &l contenido de la obra.

3.10.Por tanto, en primer lugar, debera analizarse si la actividad que
supuestamente vulnera el derecho moral a la integridad de la obra entra
en alguno de los tres supuestos antes referidos (deformacién, mutilacion
o medificacion). En segundo lugar, de encajar en alguno de dichos
supuestos, se exigira como requisito adicional que se atente contra el
decoro de la obra o la reputacién del autor.

3.11.Respecto del decoro de la obra, es preciso indicar que este se encuentra
vinculado a la honra, pureza, honestidad o recato de la misma?°. En este
sentido, una deformacién, mutilacién o medificacién de una obra no
puede atentar la henra, pureza, honestidad o recato de asta.

3.12. Respecto de la reputacidn del autor, cabe senalar que esta se encuentra
vinculada a la opinién o consideraciéon que se tiene de él, asi como de
su prestigio y estima?!. Al respecto Ignacio Vidal Portabales sefiala:

“[E]n lo que respecta a la reputacion, el término debe considerarse
referido a la reputacion artistica y profesional del autor, pudiendo
conceptuarse como el sentimiento personal del autor sobre la propia
capacidad creativa en relacion a una obra determinada (...) cuando se
habla de menoscabo a la reputacion nos estamos refiriendo a elementos
como convicciones, los ideales, la conciencia, y los sentimientos del
autor, con independencia de su naturaleza moral, religiosa, politica
artistica o cientifica."#

20 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Langua Espafiola. Definicion de
“Decoro™
Del lat. decérum.
1. m. Honor, respeto, reverancia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad.
2. m. Circunspeccion, gravedad.
3. m. Pureza, honestidad, recalo.
4. m. Honra, pundonor, estimacion.

(..
En: http://dle.rae.as/srvifetch?id=Byz2tNB|ByzF8MM. (Consulta: 1 de octubre de 2020).
2 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccicnario de la Lengua Esparocla. Definicién de
“Reputacion”™ -
Del fat. reputatio, -onis.
1. £. Opinidn o consideracién en que se tiene a alguien o algo.
2. f. Prestigic o estima en que son tenidos algquien o algo.”

En: hitp://dle.rae.es/srvisearch?m=30&w=reputaci%C3%B3n.(Consulta: 1 de octubre de 2020).

//\:‘5 E J 2 Ignacio Vidal Portabales, Comentaric a la sentencia de la AP Alicante (Seccicn 8) de 11 de marzo
V\P‘ & de 2011 Num 112/20100(AC/2011/1159) (Sobre la vulneracion del derecho a la integridad de /a

4 4

.-/ O U )} obra plastica por cambio del contexto espacial y ofras cuestiones). En: Actas de derecho

{/ Q-?? O \\industrial y derecho de autor. Tomo 32, Madrid, 2011-2012, p. 584.
—
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4. Infraccion a derechos de autor por vulneracion a la integridad de la
obra

4.1. El sefor Yonny Rivera Ortega demandd a El Pais S.A. por presunta
infraccion a su derecho de autor y a la integridad de su obra, por lo que
corresponde abordar este tema.

4.2. La Decision 351 establece en el Capitulo Xl “De los Aspectos
Procesales” algunos parametros generales en cuanto a los procesos o
procedimientos que deben seguirse ante la autoridad nacional
competente en relacion con la proteccion del derecho de autor.?®

4.3, Eltitular de un derecho de autor esta facultado para acudir a la autoridad
nacional competente para iniciar acciones administrativas o judiciales
cuando estime que existe alguna forma de vulneracién a sus derechos.
En el caso de que la autoridad compruebe que se ha vulnerado un
deracho de autor, el infractor tendra que asumir consecuencias
administrativas, civiles y penales, sin excluir la responsabilidad
pecuniaria.?*

4 4. E| autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e
irrenunciable de oponerse a toda deformacion, mutilacion o modificacion
que atente contra el decoro de la cbra o la reputacién del autor.

4.5. Sin embargo, al momento de determinar la existencia de una infraccion
al derecho moral a la integridad de la obra se debera ponderar los
derechos confrontados, conforme a los criterios sefalados en los puntos
precedentes, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular.

5. Derechos morales: derecho de paternidad

5.1. Dado que en el proceso interno el sefor Yonny Rivera Ortega alega que
se ha violado su derecho moral de paternidad de la obra por haber sido
publicada su obra fotografica RONALD-3 eliminando su firma “LENTE
CULINARIOQ", se hace necesario pracisar en qué consiste la proteccion
a dicho derecho moral.

5.2. Los derechos morales protegen la correlaciéon autor-oobra sobre la base
de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relacién con su
obra.

“Ver Interpretacion Prejudicial N° 124-|P-2014 de fecha 10 de abril de 2015, oublicada en la
(AN Gacata Cficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 de 5 de junio de 2015.

SN
242 ‘\Ibidem.
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5.3. El Articulo 11 de la Decisién 351 se refiere al derecho moral que tiene
un autor sobre su obra, cuyas caracteristicas son su imprescriptibilidad,
inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este
derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la
paternidad de la obra en cualquier momento. Al respecto, este
Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creacion intelectual,
por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al
publico, a través de cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho
que se conoce como paternidad de la obra®.

5.4. Respecto al derecho de paternidad, con base en un analisis doctrinal se
tiene en cuenta lo siguiente:

“La patarnidad es una potestad juridica inherente a la personalidad del
autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento
como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condicion
de creador que no nace, precisamente, de la inscripcion de la misma en
el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya

()™,

“La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera
pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que
se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio"’.

5.5. Finalmente, a la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales
correspondera a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el
Capitulo VI de la Decisiéon 351. Asimismo, una vez extinguido el derecho
patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas asumiran la
defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.?®

6. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar
o prohibir la reproduccion, distribucién y comunicacién publica de
una obra

6.1. En el procedimiento interno, el demandante sefal6é que El Pais S.A. a
través del DIARIO EL PAIS edicién impresa 24.372, afio 68 de 28 de
diciembre de 2017, la plataforma web y el aplicativo mévil reprodujo,
comunicd vy distribuyd la obra fotografica RONALD-3 con un proposito

25 Ver Interpretacién Prejudicial N° 139-iP-2003 de fecha 17 de marzo de 2004, publicada en la
Gaceta Cficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril de 2004.

% Guillermo Ledesma, Derecho Penal Intelectual. Editorial Universidad, Primera Edicion, 1992,
Argentina, p. 113.

27 Manuel Pachén Mufioz, Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis, Colocmbia, 1998, p. 54.

s .
/ AN il Y P Juan Carlos Monroy Rodriguez Derecho de Autor y Derechos Conexos. Legislacion, Doctrina y
@0 0w O N\ Jurisprudencia concordada y comentada. 2da Edicién, 2015, p. 58.

\ \ \
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lucrativo. En virtud de lo anterior, corresponde analizar el tema
propuesto.

6.2. Teniendo en cuenta el objeto de protecciéon del derecho de autor,
corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que
cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos
grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

6.3. Al respecto, en este acdpite se analizaran Unicamente los derechos
patrimoniales del derecho de autor, especificamente, el derecho gue
tiene el titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir _su
reproduccidn y comunicacion publica, toda vez que el caso versa sobre
esas presuntas afectaciones.

Derechos patrimoniales

6.4. Los derachos patrimoniales protegen la explotacion econémica a la cual
tiene derecho el autor, en relacidon con sus obras, los cuales se
encuentran contemplados en el Capitulo V de la Decisién 351.

6.5. Sobre su definicion, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:
g

“Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le
permiten al_autor controlar los distintos actos de explotacion
econémica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o

- que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa
explotacion obteniendo un beneficio econémico.

Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga
omnes), son transmisibles, su duracién es temporal y las legislaciones
establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.”®

(Enfasis agregado).

6.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en
atencion a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado,
disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales™.

6.7. El Articulo 13 de la Decisién 351 establece una lista enunciativa, mas no
taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus
derachohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de
explotacién:

29 Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor. Direccion Nacional de Cerecho de Autor -

Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogota, 2010,
p. 35.

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor. Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual de
|la Diregccién Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicién, Caracas, 1994, p. 395.
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“a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b)  La comunicacién ptblica de la obra por cualquier medio que sirva
para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes;

¢) Ladistribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante
la venta, arrendamiento o alquiler;

d) La importacién al territorio de cualquier Pais Miembro de copias
hechas sin autorizacion del titular del derecho;

e) La traduccidn, adaptacion, arreglo u ofra transformacion de la obra.”

(Subrayado agregado)

6.8. De conformidad con el Articulo 17 de la Decision 351, los paises
1 miembros pueden reconocer otros derechos de caracter patrimonial,
diferentes a los contemplados en el Articulo 13 del mencionado cuerpo

normativo.

6.9. A continuacién, se analizara cada una de las figuras antes sefaladas en
el parrafo 6.7., a fin de que se pueda determinar si existié o no infraccién
al derecho de autor dentro del procedimiento interno.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la
reproduccioén de una obra

6.10. Dado que, el demandante alegd que El Pais S.A. habria reproducido su
obra fotografica RONALD-3 sin su autorizacién con un propésito
lucrativo, corresponde analizar el presente acapite.

6.11. El Literal a) del Articulo 13 de la Decision 351 dispone que el autor tiene
el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproduccion de
la obra por cualquier forma o procedimiento.?!

8.12. Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Articulo 9 del Convenio
de Berna para la Protecciéon de las Obras Literarias y Artisticas, el cual
dispone que los autores de obras literarias y artisticas gozaran del derecho
exclusivo de autorizar la reproduccion de sus obras por cualquier
procedimiento vy bajo cualquier forma.32

3 Decision 351 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derschohabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autonzar o prohibir:

a) Lé reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;
e, ()
/ p\- DE

/ Q\-\ V) )\ Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.-
»’//ii‘b 6 \ “Articulo 9
[ —\\

f_.
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6.13.Asimismo, el Articulo 14 de la Decisiéon 351 define a la reproduccion
como: “(...) la fijacion de la obra en un medio que permita su
comunicaciéon o la obtencién de copias de toda o parte de ella, por
cualquier medio o procedimiento.”

8.14. Del mismo modo, en relacion a este derecho en especifico, Delia Lipszyc
sefala lo siguiente:

“{..)

El derecho de reproduccion es la facultad de explotar la obra en su forma
original o transformada, mediante su fijacion material en cualquier medio
y por cualquier procedimiento que permita su comunicacion y la obtencién
de una o de varias copias de todo o parte de ella. ¥

Se entiende por reproduccion la realizacién de uno o mas ejemplares de
una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusion de
la grabacién sonora y visual (...)

37 Vid. Zspada, arts. 18 ¥ 19.

(.)®

6.15.En conseacuencia, el derecho patrimonial de reproduccion tiene como
objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de
la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo
que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello asi, cualquier
persona que no cuente con la autorizacién del titular de la obra para su
reproduccion infringe este derecho, por lo tanto, esta conducta
constituira una infraccién al derecho de autory, en consecuencia, debera
ser sancionada.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la distribucién
de una obra

Derecho de reproduccion: 1. En general; 2. Posibles excapcionss; 3. Grabaciones scnoras y
visuales]

1) Los autorss de obras literarias v artisticas protegidas por el presente Convenio gozaréan del
derecho exclusivo de autorizar la reoroduccion de sus obras por cualquier procedimiento ¥
bajo cualquier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Unién la facultad de permitir la
reproduccién de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa-
reproduccion no atente a la explotacién normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado
a los intereses legitimos del autor.

3) Toda grabacién sonora o visual sera considerada como una repreduccién en el sentido del

//L;DE:\\\\ presente Convenio.” (Subrayado agregado)

2 \j\\\

\)‘& O (’i‘s\ \ Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA;
Q ¥ i
~ A \\Buenos Aires; 1993; p. 179.

Q— -
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6.16.Dado que, el demandante alegdé que El Pais S.A. habria realizado la
distribucién su obra fotografica RONALD-3 sin su autorizacién por medo
del DIARIO EL PAIS, la plataforma web y el aplicativo mévil, corresponde
analizar el presente acapite.

6.17. El Literal c) del Articulo 13 de la Decisién 351 dispone que el autor tiene el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribucién publica de
ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o
alquiler™.

6.18. Dicha facultad es una expresion clara de una prerrogativa de la cual goza
el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a titulo oneroso o
gratuito. El articulo mencionado parece circunscribir la distribucién de la
oora a la venta, arrendamiento o alquiler.®

I 6.19. Lo anterior debe ser interpretado de conformidad con la definicién que de
distribucién al publico establece el Articulo 3 de la Decision 351, es decir,
la “[p]uesta a disposicion del publico del original o copias de la obra
mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma."

6.20. De cenformidad con la definicién trascrita, el derecho de distribucién
plblica de la obra no solo se circunscribe a los actos juridicos
determinados en el Literal ¢) del Articulo 13, sino a cualquier otro acto
juridico que ponga la obra a disposicién del publico, que bien puede ser a
titulo gratuito u oneroso*

6.21. En consecuencia, dentro del proceso interno se debera determinar si
existié una vulneracion del derecho patrimonial de distribucidn por parte de
El Pais S.A., respecto de la obra fotografica RONALD-3 de supuesta
titularidad del demandante, tomando en consideracion lo analizado en el
presente acapite.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la
comunicacion publica de una obra

34 Decisién 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir:

i)
c) La distibucién publica de ejemplarss o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler;
foces)
35 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 110-IP-2007 de fecha 4 de diciembre de 2007,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1588 del 20 de febrero de 2008, y 248-
IP-2014 de fecha 5 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Cficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2688 del 18 de marzo de 2016.
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6.22.Dado que en el presente caso, el demandante alegd que El Pais S.A.
habria publicado su obra fotografica RONALD-3 a través del DIARIO EL
PAIS, la plataforma web y el aplicativo moévil, circunstancia que podria
constituir un acto de comunicacién publica no autorizado, corresponde
analizar el presente acapite.

6.23. El Literal b) del Articulo 13 de la Decision 351 reconoce al autor y, en su
caso, a sus heraderos, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir, entre otros, la comunicacién publica de la obra por cualquier
medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imagenes, tal
como se puede apreciar a continuacion:

“Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
‘ (o)
b)  La comunicacién publica de la obra por cualquier medio que sirva
para difundir las palabras, los signes, los sonidos o las imagenes;

(...)"

6.24.Se entiende por comunicacién publica todo acto por el cual una
pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener
acceso a la obra sin previa distribucion de ejemplares a cada una de
ellas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 15 de la Decisién
a51.

6.25.Sobre la nocién de comunicacion publica, Delia Lipszyc sostiene lo
1 siguiente:

“Se entiende por comunicacién publica de una obra todo acto por el
cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de
ella, en su forma original o transformada. por medios que no consisten
en la distribucion de ejemplares.

La comunicacion se considera publica, cualesquiera que fuera sus
fines, cuando tiene lugar dentro de un ambito que no sea estrictamente
familiar o doméstico y, aun dentro de este, cuando esta integrado o
conectado a una red de difusién de cualquier tipo..."®

(Subrayado agregado)

6.26. Existen dos elementos que deben prasentarse para que se configure un
acto de comunicacion publica de una cbra protegida por el derecho de
autor, de manera indebida: (i) el primero, el que un tercero, que no cuenta
con la autorizacién del autor o titular de una obra, la ponga a disposicién
de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita

la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) — Centro Regional para ¢l Fomento del Libro en
\América Latina y el Caribe (CERLALC) — Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires, 1993, p. 183.

&
@E}\ Deiia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Organizacion de las Naciones Unidas para
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que estas tengan acceso a ella; v, (i) el segundo, que no haya existido una
previa distribucién de ejemplares de la obra a dichas personas®.
Asimismo, el acto de comunicacién sera publico cuando se produzca para
una colectividad, exceptuandose el ambito familiar o doméstico.*°

6.27. Asimismo, el Articulo 15 de la Decision 351, adicionalmente al supuesto
indicado en el parrafo anterior, contempla una lista enunciativa de las
formas de comunicacién publica de una obra. Dichas modalidades han
sido desarrolladas por este Tribunal mediante Interpretacion Prejudicial
recaida en el Proceso 398-IP-2016 del 5 de abril de 2017, donde se ha-
manifestado que son las siguientes:

a) Representacion y ejecucion publica.- Constituye uno de los
procedimientos para hacer comunicar las obras artisticas y literarias
a varias personas, a través de medios distintos de la distribucion de
ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de
un vehiculo material para que se pueda acceder a la obra y en la
destinacién de la comunicacion a una pluralidad de personas
calificadas como “publico”.

La nccién estricta de representacion se refiere a las obras dramaticas,
dramatico-musicales, coreograficas o pantomimicas, comunicadas a
través de la escenificacion.

b) Recitacion o declamacién.- Hablamos de dicho derecho cuando se
hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un publico
presente o con la utilizacion de procedimientos diferentes de la
radiodifusion, sin que medie la previa distribucion de ejemplares.

Las obras comunicadas al publico en forma oral, expresamente
mencionadas en el Convenio de Berna (Articulo 2.1), también estan
protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones,
sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se
dictan, en el marco de las actividades docentes.

c) Exhibicidn o proyeccién cinematografica.- Entre las modalidades
del derecho de comunicacion publica indirecta se encuentra la
facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyeccién o

29 Tercer Seminario Regional scbre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina.
Organizado por la OMPI conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas (OEPM). Documento preparado por Emilia Aragén. Contenido
del Derecho Autor. £l Auter, la Obra, Limitaciones y Excepciones, p. 13.

Disponible en:
hitp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdecs/esfompi_pi ju lac C4/ompi_oi ju_lac_04 23.pdf

/:,__'_.‘:_\\ =
/""/'/L D E\\ (Consulta: 1 de octubre de 2020)
BT o U
/ O N (i Ver Interpretacion Prejudicial N° 33-1P-1999 de fecha 22 de marzo de 2000, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 565 del 12 de mayo de 20C0.
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exhibicién publicas de las obras cinematograficas, asimiladas a éstas
las obras expresadas por un proceso analogo a la cinematografia,
asi entendidas las secuencias de imagenes y/o sonidos grabados en
toda clase de soportes materiales, para proyeccion ante un pubiico
presente. :

d) Exposicién.- El derecho de exposicidn de las obras de arte plasticas
es un derecho similar al derecho de representacion.

El acceso publico a las obras, 0 a una copia de la obra, puede darse
de forma “directa”, denominada genéricamente de “exposicion”, o
“indirecta” mediante la utilizacién de un dispositivo que puede ser
una pelicula, un dispositivo, presentado por lo general en una
pantalla. Con la aparicién de nuevas técnicas que utilizan medios
electrénicos, la forma indirecta de presentacion de las obras de arte
y fotegrafias ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve
la necesidad de una proteccién expresa y efectiva, en salvaguardia
de los derechos exclusivos del autor.

e) Transmisién.- "Se entiende por transmisién el acto de enviar a
distancia obras, datos, informaciones o la representacion, ejecucion
o recitacién de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios
idéneos, alambricos o inalambricos." #!

En ese sentido, la transmisién se puede hacer por radiodifusién,
que se entiende a la comunicacién a distancia de sonidos y/o

| imagenes para su recepcion por el publico en general por medio de
ondas radioeléctricas, a través de la radio, la television, o de un
satélite??; y, por cable distribucion, el cual consiste en la distribucion
de sefales portadoras de imagenes y/o sonidos, para el plblico a
través de hilo, cable, fibra dptica, entre otros*>.

6.28. En consecuencia, dentro del proceso interno se debera determinar si
existié una vulneracion del derecho patrimonial de comunicacién publica
por parte de la demandada, respecto de la obra fotografica RONALD-3
presuntamente de titularidad del demandante, tomando en

~consideracion lo analizado en el presente acapite.

1 X Congreso Internacional sobre fa Proteccion de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista

y 2l productor) 1ra. Edicién, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, pp 77,78, 79y 80.

42 Ver Interpretacion Prejudicial N° 39-1P-99 de fecha 1 de diciembre de 1999, publicada ¢n la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 522 del 11 de enero de 2CC0.

Ibidem.
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Los derechos patrimoniales. Excepciones al ejercicio de los
derechos patrimoniales. Usos honrados. Explotacién normal de la
obra

Teniendo en cuenta que en el presente caso El Pais S.A. sustentdé que
se encuentra amparado por la excepcion consagrada en el Articulo 6 de
la Ley 1915 de 2018, ley interna, la cual permite la transformacion de
obras artisticas divulgadas siempre que se realice con fines de parodia
y caricatura, lo que considera un uso de buena fe, honrado y sin fines de
lucro, corresponde desarrollar los alcances de los derechos
patrimoniales.

Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales, agrupan todas aquellas facultades que
posee el autor de la obra en relacién con las diferentes utilizaciones
econémicas de la misma. El Articulo 13 de la Decisidén 351 enlista en
categorias muy generales las posibles acciones a realizar: autorizar o
prohibir la reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;
la comunicacion publica de la obra por cualquier medio que sirva para
difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes; la
distribucién publica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler; la importacién al territorio de cualquier pais
miembro de copias hechas sin autorizacién del titular del derecho; v, la
traduccion, adaptacién, arreglo u otra transformacién de la obra.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son
transferibles, renunciables y temporales. En relacion con la ultima de las
caracteristicas, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por
lo tanto, la Decisidn 351 en su Articulo 18 establece que ia duracién de
los mismos sera por el tiempo de vida del autor y 50 afios mas después
de sumuerte**. Si se trata de una persona juridica, el plazo de proteccion
serd de 50 afios contados a partir de la realizacion, divulgacién o
publicacién de la obra, segin el caso. Asimismo, el Articulo 20 de la
misma Decision establece que el plazo de proteccion empezara a
contarse desde el primero de enero del afio siguiente al de la muerte del
autor o al de la realizacion, divulgacién o publicacién de la obra segun
proceda.

Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales

Cabe mencicnar que las normas que regulan tales derechos, en cuanto
a su caracter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los
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Ver Interpretacion Prejudicial N° 154-1P-2015 del 24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3045 del 26 de junio de 2017.
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mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneracion.
A nivel comunitario andino, la Decisién 351, en su Capitulo VII
denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera
no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas al
derecho de autor, dentro de las que destacan: el derecho a citar las obras
publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines
educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones
judiciales o administrativas, entre otros.

7.5. Por lo anterior, se advierte que los derechos patrimoniales no son
absolutos vy, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de
limitaciones y excepciones, las cuales para ser consideradas como tales,
no deberan causar perjuicios injustificados a los legitimos intereses del
titular o titulares de los derechos (usos honrados) y no deberan afectar
la normal explotacion de la obra, siendo tales conceptos los que se
abordaran a continuacién.

Usos honrados
7.8. Sobre el presente tema, el Tribunal ha aclarado lo siguiente*®:

“(...) la autoridad nacional competente esta facultada para adoptar las
medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infraccion de derechos
conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podran recaer
respecto del ejemplar adquiridlo de buena fe y para exclusivo uso de un solo
individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25 de la misma
Decisién. La buena fe (...) comprende los llamados usos honrados y el uso -
personal que tal como los describe el articulo 3, in fine de la Decision 351,
son los que no interfieren con la explotacion normal de la obra ni causan
perjuicios irrazonables a los intereses legitimos del autor o se trata de una
forma de utilizacion de la obra exclusivamente para uso propio y en casos
como de investigacion y esparcimiento personal (...)"

7.7. En efecto, conforme lo establecido en el Articulo 3 de la Decisién 351,
se tiene que los usos honrados son los que no interfieren con la
explotacion normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los
intereses legitimos del autor; asi el referido Articulo 3 debe interpretarse
en relaciéon con los usos honrados. En efecto, el Articulo 21 de la
Decision 351 sefiala que las limitaciones y excepciones al derecho de
autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los
paises miembros, se circunscribiran a aquellos casos que no atenten
contra la normal explotacién de las obras o no causen perjuicio
injustificado a los legitimos intereses del titular o titulares de los
derechos.

pL DE 35
0‘& a2 & Ver Interpretacion Prejudicial N° 146-1P-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gacsta
/ Q b4 “S:a Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 2587 del 2 de octubre de 2015.
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7.8. En consecuencia, ante la pregunta ;Qué actuaciones se consideran
propias de “la normal explotacion de una obra®™? o ;Qué actuaciones se
consideran que “causan un perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del titular de los derechos de una obra"?, este Tribunal
considera pertinente responder que la normal explotacién de una obra
implica una solicitud previa de autorizacién y/o permiso para poder usar
la imagen o reproduccién de la obra. Los titulares de los derechos
patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo
hacen, tienen derecho a una contraprestacion, si asi fuera pactado. El
uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorizacion y/o permiso
de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legitimos intereses, al haber
dejado de percibir una contraprestacién a la que tenian pleno derecho,
salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos.

7.9. E!l Comité Permanente de Deracho de Autor y derechos conexos de la
i - Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha realizado
un “Estudio sobrz las limitaciones y excepciones relativas al derecho de
autor y a los derechos conexos en el entorno digital". La “prueba del
criterio triple” establece lo siguiente: “se reserva a las legislaciones de
los paises de la Unién la facultad de permitir la reproduccion de dichas
obras en determinados cascs especiales, con tal que esa reproduccion
no atente a la explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del autor”.

7.10. De acuerdo a lo sefialado por el Comité antes referido, el Articulo 9.2 del
Convenio de Berna, establece tres condiciones que deben respetarse
para que una excepcion al derecho de reproduccion esté justificada por
el derecho interno. Estas condiciones son denominadas la prueba del
criterio triple que consiste en lo siguiente:

-a) el uso debe limitarse a usos no comerciales,
b) los usos no entraran en conflicto con la explotacion normal de la obra
Y
c) el uso no debe causar perjuicio injustificado a los intereses legitimos
del autor.’

48 Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, Estudio sobre las
limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a les derechos conexos en el entorno
digital, Ginebra, Novena Sesion, junio de 2003.

Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/copvright/es/sccr 9/scer 9 7.doc
Véase tamoién: https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/tpp 3pasos.pdf

Ver algunos ejemplos en More on the 3-step test in global copyright negotiations:
http://keionline.org/node/1568 Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision
and the “Three-Step  Test” para excepciones al derecho de  autor:
http://pappers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=253867

Ibidem.
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7.11.Por consiguiente, a fin de determinar que una excepcién al derecho de
reproduccion se esta aplicando correctamente, corresponde verificar los
tres criterios antes referidos.

Explotaciéon normal de la obra

7.12.La normal explotacion de una obra implica una solicitud previa de
autorizacion y/o permiso para poder usar la imagen o reproduccion de la
obra. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no
autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen deracho a una
contraprestacion, si asi fuera pactado. El uso de la imagen de una obra
sin la respectiva autorizacion y/o permiso de sus titulares, ocasiona un
perjuicio a sus legitimos intereses, al haber dejado de percibir una
contraprestacion a la que tenian pleno derecho, salvo en el supuesto de
los usos honrados y honestos.

7.13.El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derachos Conexos de la
OMPI! ha realizado un “Estudio sobre las limitaciones y excepciones
relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno
digital” (2003)*8, en el cual establecié que la frase “explotaciéon normal”
incluye “ademas de las formas de explotacion que generan actualmente
ingresos importantes o apreciables, las formas de explotacién que, con
cierto grado de probabilidad y plausibilidad, podrian adquirir
considerable imgortancia econémica o practica™®,

7.14.En la Interpretacién Prejudicial emitida en el Proceso 34-1P-2014 del 23
de julio de 2014, este Tribunal sustenté que el Grupo Especial de la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC) abordé expresamente esta
cuestién de la manera siguiente, al interpretar la misma frase (“no
atenten contra la explotacion normal de la obra”) presente en el
Articulo 13 del Acuerdo los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC):

“... a nuestro parecer, no toda utifizaciéon de una oovra, que en principio
esta comprendida en el alcance de los derechos exclusivos y entrafia
utilidades comerciales, atenta necesariamente confra la explotacion
normal de dicha obra. Si este fuera el caso, apenas habria excepciones
o limitaciones que pudieran cumplir con la segunda condicion y el
Articulo 13 resultaria sin sentido, puesto que la explotacion normal
equivaldria al pleno uso de los derechos exclusivos™.

4 Ibidem.

Asimismo, para excepciones al Derecho de Autor: Toward Supranational Copyright Law? The
wTO Panel Decision and the *Three-Step est. En:
http://paopers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?aobstract id=253867.

Grupo Especial de la OMC, p. 65, parr. 6.180.

Grupo Especial de la OMC, p. 65, parr. 6.182.
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7.15.El Grupo Especial prosiguié afirmando lo siguiente:

“Consideramos que una excepcion o limitacion de un derecho exclusivo
en la legislacién nacional llega a atentar contra una explotacion normal
de la obra (es decir, el derecho de autor o mas bien todo el conjunto de
derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor), si las
utilizaciones, que en principio estan comprendidas en ese derecho pero
se hallan exentas en virtud de la excepcion o a la limitacion, entran en
competencia econdémica con las formas en que los titulares de derechos
consiguen normalmente un valor econémico de su derecho de la obra (es
decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de percibir utilidades
comerciales importantes o apreciables™'.

8. Lareproduccion de obras con fines informativos

8.1. Lademandada argumento que la utilizaciéon de la materia de conflicto fue
realizada con fines informativos por lo que no habria vulnerado los
derechos patrimoniales del demandante, en ese sentido resulta
pertinente analizar el Articulo 22 de la Decision 351, concretamente la
excepcion al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor
establecida en el Literal f) cuyo tener es el siguiente:

“Articulo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo V y en el articulo
anterior, sera licito realizar, sin la autorizacion del autor y sin el pago de
remuneracion alguna, los siguientes actos:

(..)
1 f) Repreducir y poner al alcance del publico, con ocasion de las
informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio
de la fotografia, la cinematografia o por la radiodifusion o
transmision publica por cable, obras vistas u oidas en el curso de
tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la
informacion;

(...)"

8.2. Del tenor de la norma antes mencionada se desprende que uno de los
requisitos para que la reproduccion y puesta al alcance del publico de
una obra que sea vista u oida en un acontecimiento de actualidad sea
considerada como una limitacién al derecho de autor, es necesario que
la referida obra esté relacionada con dicho acontecimiento.

8.3. Asimismo, el uso de la obra, para que s2a considerada dentro de la
referida limitacién, solo puede ser realizada por medio de la fotografia,
la cinematografia o por la radiodifusion o transmisién publica por cable,
toda vez que al ser una norma restrictiva de derechos no podrian
considerarse por analogia otros supuestos.

Grupo Especial de la OMC, p. 68, parr. 6.183.
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8.4. El uso de la obra con fines informativos debe darse en la medida
justificada por el fin de la informacién. Esto quiere decir que el uso de la
obra debe ser realizado de manera accesoria respecto al acontecimiento
de actualidad que ha ocurrido o que esta ocurriendo.

8.5. En virtud de lo anterior, se debera determinar si el uso de la fotografia
materia de conflicto por parte de El Pais S.A. ha sido realizado con fines
informativos o no de conformidad con el Literal f) del Articulo 22 de la
Decisién 351.

9. Indemnizacién por dafos y perjuicios en los casos de derechos de
autor

9.1. El demandante solicitd que lo indemnicen por dafio emergente, lucro
. cesante y perjuicios morales toda vez que se habria vulnerado sus
derechos morales y patrimoniales, por lo que resulta pertinente

desarrollar el presente tema.

9.2. El Literal a) del Articulo 57 de la Decisién 351 sefiala lo siguiente:

“Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podra asimismo
ordenar lo siguiente:

a) £l pago al titular del derecho infringido de una reparacion o
indemnizacién adecuada en compensacion por los dafios y
perjuicios sufridos con motivo de la violacién de su derecho;

o)

9.3. En antericres pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que la
indemnizacion por dafios y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir
el dafio emergente, el lucro cesante y el dafo moral®?.

9.4. Elconcepto de reparacion o indemnizacion es mucho mas amplio que el
simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir
(lucro cesante), pues también incluye la reparacién pecuniaria por lo que
efectivamente perdié (dafio emergente) y la reparacion por la afectacion
de ciertos bienes que pertenecen a la esfera personal o subjetiva (dafio
moral).

9.5. Ahora bien, la reparaciéon o indemnizacién del dafo, sea cual fuere el
tipo de afectacion que se haya realizado (dafio emergente, lucro cesante
o dafio moral) implica el traslado de la afectacién a aquella persona que
la produjo. En esa linea se ha pronunciado la doctrina al sefalar que “/a

Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 7-1P-2014 de fecha 3 de julio de 2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2380 del 22 de agosto de 2014 y 124-IP-2014 de
/\\gacha 10 de abril de 2015, publicada en la Gacsta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del

t de junio de 2015.

30




GACETA OFICIAL @ 19/11/2020 71 de 71

Proceso 117-1P-2020

reparacion del dafio no es otra cosa que trasladar las consecuencias
negativas que sufre el damnificado por las pérdidas sufridas a causa del

f-y )

dano”.

9.6. Corresponde a los paises miembros regular, mediante su legislacion
interna, las vias (sede administrativa o instancia judicial) a través de las
cuales las personas pueden obtener la reparacién o indemnizacién por
los danos generados por la configuracién de infracciones contra sus
derechos de autor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
Consultante al resolver el proceso interno N° 1-2019-85589, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién 05/2020 de
10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretacidn prejudicial ha sido
aprobada con el voto de los Magistrados Hernan Rodrigo Romero Zambrano,
Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gémez Apac y Gustavo Garcia Brito
en la sesién judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el
Acta 18-J-TJCA-2020.
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AUSORI
Luis Felipe Agullar Feuoo

SECRETARIO

Notifiquese a la Consultante y remitase copia de la presente interpretacion
prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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