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VISTO

El Oficio N° 891-2016-0-S-5¥SECA-CSJLI-PJ del 22 de septiembre de 2021,
recibido via correo electronico el 23 del mismo mes y afio, mediante el cual la
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
de la Republica del Pera solicité la Interpretacion Prejudicial del Articulo 136
Literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el proceso interno N° 891-2016-0-1801-JR-CA-23.

El Auto del 15 de marzo de 2022, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: MARIBEL YOLANDA CORDOVA CHAVEZ

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL —INDECOPI— DE LA
REPUBLICA DEL PERU

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si existe riesgo de confusion entre el signo LOS ALFAJORES DE LA
TIA NEGRITA (mixto), solicitado a registro por MARIBEL YOLANDA
CORDOVA CHAVEZ, para identificar productos comprendidos en la
Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza con las marcas LOS
ENGREi2 DE NEGRITA (mixta), NEGRITA (mixta)) NEGRITA
(denominativa), registradas a favor de ALICORP S.A A, para identificar
los mismos productos de la Clasificacién mencionada.

2. Si existe conexién entre los productos amparados por los signos
analizados.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd la Interpretacién Prejudicial del Articulo
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1.1.

136 Literal a) de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina®,
el cual se interpretara por ser pertinente.

De oficio se llevara a cabo la interpretacion del Articulo 151 Decision 486
de la Comisiéon de la Comunidad Andina?2, con el fin de tratar el tema de la
conexion entre los productos de la Clasificacién Internacional de Niza.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacion entre signos mixtos.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos.

Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.
Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a
registro LOS ALFAJORES DE LA TiA NEGRITA (mixto), es confundible o
no con las marcas LOS ENGREIi2 DE NEGRITA (mixta), NEGRITA (mixta),
NEGRITA (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:

Decision 486 de la Comisidn 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 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;

()

Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. —

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizardn la Clasificacion Internacional 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.

\;\
\Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud

\i la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»
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«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
/ uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

J
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 confusién o de asociacion;

(...)»

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.3

a) El riesgo de confusion 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
gue esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto,
se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en
contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al
gue realmente posee.

b) El riesgo de asociacion, 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
econdmica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el publico 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 configuracion; esto es, tomando
en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los

4

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 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 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

Ibidem.
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signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que
el riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

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 confusién entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideoldgica: 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.

1.4. 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
ideologica.

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 analisis 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.

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 y/o
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

5 Ibidem.

& Ver Interpretacion Prejudicial N® 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
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presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacién con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

El grado de atencion 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 atencién al adquirir productos cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) 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
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccién técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacién mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
gue debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo andlisis de confundibilidad.

1.5. Una vez sefialadas las reglas y pautas expuestas, es importante que al

1.6.

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.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
tinicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados
por los signos en conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe o
no confusién respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los
criterios y reglas antes expuestas.
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Comparacion entre signos mixtos

Como la controversia radica en una supuesta confusion entre el signo
solicitado a registro LOS ALFAJORES DE LA TiA NEGRITA (mixto) con
las marcas LOS ENGREIi2 DE NEGRITA (mixta) y NEGRITA (mixta), es
necesario que se verifique la comparacién teniendo en cuenta que estan
conformadas por un elemento denominativo y uno grafico.

En el andlisis de signos mixtos se debera determinar qué elemento —sea
denominativo o grafico— penetra con mayor profundidad en la mente del
consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso

~concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mas

caracteristico, o si lo es el elemento grafico, 0 ambos, teniendo en cuenta,
la capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y colocacion de
los elementos gréficos, y también si estos Ultimos son susceptibles de
evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.”

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo
siguiente:8

a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos:®

.\\ () 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 funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas
y 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

Ver Interpretaciones Prejudiciales nlimeros 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio del 2016 y 418-1P-2015 de 13 de
junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del
2016.

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio del 2018,

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: «1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o gue,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., terr, en enterrais.»
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 20 de marzo de 2022).
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lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
6logo.

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

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

- 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.

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

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

(if) Se debe tener en 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.

(iv) 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 denominacién.

(v) 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.

b) Siresultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el
grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos
puramente graficos o figurativos, segin sea el caso:'?

12

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definicion de morfema:

«1. m. Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos
morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. €j., de, no, yo, €l, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y numero, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 20 de
marzo de 2022).

En la Interpretacion Prejudicial N® 524-1P-2016 de 13 de junio de 2017, el TJCA recogi6 las siguientes
definiciones:
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2.5,

Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que
la posibilidad de confusion puede generarse no solamente en la
identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino
también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en
la mente de quien la observe.

(i) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el trazado
y el concepto, la parte conceptual o ideolégica suele prevalecer,
por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los
rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusién.

(i) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte
del componente gréafico, al efectuar el respectivo analisis de
registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacién de
colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado
a registro.'3

c) Si al realizar la comparacion se determina que en los signos mixtos
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente
en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o
concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion.™

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo y del grafico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su
integridad y no a sus elementos por separado.’®

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o

14

15

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del compaonente grafico,
al efectuar el respectivo anélisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de
colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de
diferenciacion del signo solicitado a registro.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 161-1P-2015 de fecha de 27 de octubre del 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero del 2016.

Ver Interpretaciones Prejudiciales ndmeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 2755 del 11 de julio del 2016 y 418-1P-2015 de fecha
13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de
julio del 2016.

Ver Interpretacién Prejudicial N° 106-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre del 2015.
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=" // determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las

2.6.

3.2,

3.3.

palabras, las que por definicidn son pronunciables, ello no impide que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamarno, color y colocacion, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento grafico por lo general suele ser de mayor
importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto.'®

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefalados en los
puntos precedentes.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo
solicitado a registro LOS ALFAJORES DE LA TiA NEGRITA (mixto) y la
marca NEGRITA (denominativa), es necesario que se verifigue la
comparacion teniendo en cuenta que estan conformados por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.'”

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o nidmeros, 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; y, 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. 18

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). Las
combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.

Ibidem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 08 de junio de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de
junio de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de
2016.

Ver Interpretacion Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2217 del 16 de julio de 2013.

10
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3.4. Sibien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos

3.5.

mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamafo, color, disefio u otras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso.'®

En consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas denominativas y
mixtas, se debera identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico.

o k_’;-.‘if_ —=.._ a) Sialrealizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
785 Ca\\ predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
> e\ a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
”‘%’ \ pacificamente en el ambito comercial’®, salvo que puedan suscitar
- SECRETARTA *"’ \ una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
~ </ confusion.
@) J S /{/
N, W‘»;‘,Q,_/,’-’ b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera

3.8,

4.1.

4.2.

realizarse el cotejo de conformidad con las reglas ya enunciadas en
el parrafo 2.3. de la presente Interpretacion Prejudicial.

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los
signos en conflicto de conformidad con los criterios sefalados en los puntos
precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusién y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo solicitado a registro LOS ALFAJORES
DE LA TIA NEGRITA (mixto) y la marca NEGRITA (denominativa).

Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

En el proceso interno, se alegé que existe conexion entre los productos que
distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este
tema.

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 se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision
486.21

19

20

21

Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N°® 2755 del 11 de julio de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.

Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. —

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los

11
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43.

4.4.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacién, conexién o relacién 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 publico 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.??

Para determinar si existe vinculacién, conexién o relacién 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 sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
0 servicios

Existe conexion 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 modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas
filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser productos
sustitutos entre si.

b) Lacomplementariedad entre si de los productos o servicios

22

Paises Miembros utilizardn la Clasificacion Internacional 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.

Las clases de Ia Clasificacién Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud
ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»
(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 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 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de
julio de 2016.

12
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4.5.

4.6.

)
>

Existe conexiéon cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del
primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
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 ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos 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), complementariedad y
razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacién, vinculacién
0 conexion entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacién, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera
de los tres criterios sustanciales antes referidos:

=  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 conexiéon competitiva entre
los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el
caso de que los sighos 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 conexion
competitiva.

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

13
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4.7.

5.1.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia
de conexion competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden
tener la misma naturaleza o género, pero si los 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 conexion competitiva.

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

Por tal razén, para establecer la existencia de relacién, vinculacién o
conexion entre productos 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.

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara una
respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificara los hechos materia
del proceso. Esta corte internacional se limitara a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina.

«¢Cuales son los criterios para determinar el riesgo de confusion
entre un signo solicitado a registro y una marca registrada si estos
comparten un mismo término relevante, pero, adicionalmente cuentan
con elementos figurativos propios vy distinguen productos
vinculados?»

Para dar respuesta a la presente pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo sefialado en los Temas 1, 2, 3 y 4 del Apartado E de la
presente Interpretacion Prejudicial.

«Si el elemento denominativo es el relevante, ;el analisis de los

elementos figurativos carece de importancia para determinar el riesgo
de confusion?»

14



GACETA OFICIAL @ 27/05/2022 16 de 29

Proceso 241-1P-2021

Para dar respuesta a la presente pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo senalado en los Temas 1, 2, 3 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 891-2016-0-1801-JR-CA-
23 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 e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero , Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gomez Apac en la
sesion judicial del 6 de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-
2022,

.\" |

/ A N AN LA A
A A AN AR AN
3 |

Luis Felipe Aguilar Feijod
SECRETARIO
\

\
Notifiguese a la autoridad consultante\ y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 241-1P-2021 |
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VISTO

El Oficio N° S/N del 12 de noviembre de 2021, recibido via correo electrénico
el 16 del mismo mes y afio, mediante el cual la Subdireccion Técnica de
Asuntos Jurisdiccionales de la Direccién Nacional de Derecho de Autor de la
Republica de Colombia solicité Interpretacion Prejudicial de los Articulos 3
[definicion de obra audiovisual, productor y uso personal], 4 Literal f), 13
Literales a) y b), 15, 30, 45, 48, 49, 54 y 57 de la Decisién 351 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N° 1-2020-
113748; vy,

El Auto del 15 de marzo de 2022, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Entidad de Gestién Colectiva de Derechos de
Productores Audiovisuales de Colombia
(EGEDA Colombia)

Demandada: EL PORTON OVIEDO S.A. (propietaria de los

establecimientos hoteleros «<HOTEL PORTON
MEDELLIN y HOSTAL LLERAS CALLE 8»)

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si EGEDA Colombia se encuentra legitimada para reclamar por los
derechos patrimoniales de autor de sus afiliados: productores de obras
audiovisuales.

2. Si la demandada, a través de los televisores ubicados en las
habitaciones y zonas comunes de los establecimientos «HOTEL
PORTON MEDELLIN y HOSTAL LLERAS CALLE 8», comunicé o no
publicamente obras audiovisuales de productores (titulares de
derechos de autor) representados por EGEDA Colombia.

3. Si el monto de las tarifas que exige EGEDA Colombia es o no
desproporcionada.
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C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitdé la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 3 [definicién de obra audiovisual, productor y uso personal], 4
Literal f), 13 Literales a) y b), 15, 30, 45, 48, 49, 54 y 57 de la Decisién 351
de la Comision del Acuerdo de Cartagena. Unicamente se interpretaran
los Articulos 13 Literal b), 15 Literal f), 48 y 49 de la Decisién anteriormente
citada' por ser pertinentes.

No procede la interpretacion de los Articulos 3 [definicion de obra
audiovisual, productor y uso personal], 4 Literal f), 13 Literal a), ni los
demas literales del Articulo 15, asi como tampoco los Articulos 30, 45, 54
y 57 de la Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, por
cuanto no es objeto de controversia los conceptos o definiciones
desarrollados en dicha norma; el objeto de proteccion de derechos de
autor sobre las obras cinematograficas y demas obras audiovisuales; la
reproduccién de la obra por cualquier forma o procedimiento; los demas
supuestos de comunicacién publica de una obra; la transferencia y
licencia de los derechos de autor; los requisitos para obtener la
autorizacién de funcionamiento de una sociedad de gestion colectiva; la
responsabilidad solidaria en asuntos de infraccion de derechos de autor;
y la indemnizacién por dafios y perjuicios en los casos de derechos de
autor.

1 Decislén 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. -

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

realizar, autorizar o prohibir:

(-.) o ) ) )

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

(..)»

«Articulo 15.- Se entiende por comunicacién plblica, todo acto por el cual una pluralidad de

persenas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribucién

de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

(...)

f) Laemision o transmisién, en lugar accesible al publico mediante cualquier instrumento idéneo,
de la obra difundida por radio o television;

(...)»

«Articulo 48.- Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestién colectiva deberan ser
proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilizacion de las obras, interpretaciones o
ejecuciones arlisticas o producciones fonogréaficas, segtin sea el caso, salvo que las legislaciones
internas de los Paises Miembros expresamente dispongan algo distinto.»

«Articulo 49.- Las sociedades de gestion colectiva estaran legitimadas, en log términos que
resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para
ejercer los derechos confiados a su administracién y haceros valer en toda clase de
procedimientos administrativos y judiciales.»

ARIA =



GACETA OFICIAL m 27/05/2022 20 de 29

Proceso 316-1P-2021

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1.  Legitimidad para actuar de las sociedades de gestién colectiva.

2. El derecho del autor de realizar, autorizar o prohibir la comunicacién
publica de su obra.

3. La comunicacion publica de obras audiovisuales en hoteles y otros
establecimientos de hospedaje.

4. Las tarifas a cobrar por parte de las sociedades de gestién colectiva.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Legitimidad para actuar de las sociedades de gestion colectiva

1.1. En el proceso interno, la demandada cuestiond si EGEDA Colombia se
encuentra legitimada para demandarla por presunta infraccion de
derechos de autor debido a que no habria acreditado que ella representa
a los productores de las obras audiovisuales que dice representar. En ese
sentido, corresponde analizar este tema.

1.2. La legitimidad para obrar activa es la facultad con la que cuenta una
persona natural o juridica para activar validamente un procedimiento
administrativo (como peticionante) o un proceso judicial (como
demandante).

1.3. El Articulo 49 de la Decision 351 establece lo siguiente:

«Articulo 49.- Las sociedades de gestién colectiva estaran legitimadas, en
los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que
celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a
su administracién y hacerlos valer en toda clase de procedimientos
administrativos y judiciales.»

1.4. La norma antes citada confiere a las sociedades de gestién colectiva la
legitimidad para obrar activa bajo dos supuestos?;

a) Bajo los términos de sus propios estatutos.

b) Bajo los contratos que celebren con entidades extranjeras, para el
gjercicio de los derechos encomendados a ellas para su
administracién, y para hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos y proceso judiciales.

1.5. Toda sociedad de gestién colectiva debe tener estatutos debidamente
aprobados por la autoridad competente y celebrar contratos con las
personas a las que representa, en los cuales se le autorice para que, en

Ver Interpretacion Prejudicial N° 519-1P-2016 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3154 del 11 de diciembre de 2017.
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nombre de ellas, pueda iniciar las acciones necesarias en defensa de sus
derechos, sea en la via administrativa o la judicial®.

1.6. Por otro lado, en relacién con la legitimidad procesal de una sociedad de
gestion colectiva, mediante Interpretacion Prejudicial 165-1P-2015, este
Tribunal ha manifestado lo siguiente:

«...para que una sociedad de gestidn colectiva ejerza a nombre y en
representacion de los titulares las acciones legales encaminadas a la
proteccién de los derechos de autor, debe contar con la facultad para
actuar a nombre de un tercero, la cual puede ser conferida por el propio
afiliado (mandato voluntario), por mandato estatutario o por imperio de la
ley, a través de una presuncion legal.

(.)

[articulo 49]

...la citada norma andina establece una presuncion relativa, iuris tantum
de representacion o legitimacion procesal, tanto en la fase administrativa
como en |a judicial, en favor de las sociedades de gestién colectiva
legalmente establecidas en el territorio andino’. Esta presuncién de
representacion o legitimacion procesal vuelve mas eficiente el sistema de
gestion de derechos de autor y derechos conexos, y facilita su defensay
proteccién, que, de lo contrario, en muchos casos, no seria posible por
cuenta del propio derecho-habiente...».

=N (Subrayado agregado).
;/"-i P e ~ W \\ %

'/ {“{5-. \.““\‘ «7 De conformidad con la presente interpretacién prejudicial, véase, por ejemplo, el
< -\ articulo 20.4) de la Ley de Propiedad Intelectual de Espafia, que establece la
5 7 ?:“; ‘\ presuncion de afiliacion a una sociedad de gestién colectiva; el articulo 53 de la Ley

QLD T A L < sobre Derechos de autor de Francia, que establece una presuncion de gestién de
DIUVELTARIA » derechos en favor de las sociedades de gestion colectiva; el articulo 200 de la Ley

Federal del Derecho de Autor de México, que establece una presuncién de
legitimacién respecto de autores residentes en México; la primera parte del articulo
147 del Decreto Legislativo 822 del Perl, que establece una presuncién relativa
(iuris tantum) con respecto a la legitimacion de las entidades de gestion colectiva,
estando a cargo de la denunciada acreditar lo contario, pues de no hacerlo, se tendra

por valida dicha presuncion Iegal».4

1.7. La presuncién de representacion o legitimacion procesal de una sociedad
de gestién colectiva lo que busca es proporcionar al autor y a los demas
titulares de derechos, a través de la sociedad de gestién colectiva, una
herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer manera
eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su
administracion, asi como una adecuada recaudacion de estos derechos.

Si se exigiera que una sociedad de gestion colectiva tenga que demostrar
la representacion de todo su repertorio como condicion para protegerlo
ante una autoridad y recaudar asi el derecho de sus asociados, ello
significaria la asuncion de costos excesivos por parte de dicha sociedad,

3 Ibidem,

4 Ver Interpretacion Prejudicial N* 165-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2682 del 14 de marzo de 2016.
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=// lo que haria inviable una eficiente y adecuada recaudacion de los

<9 /7 derechos de sus asociados.

Mas aun si se tiene presente que el repertorio de obras administradas por
una sociedad de gestion colectiva puede variar constantemente y que la
incorporacion de nuevos asociados puede efectuarse en cualquier
momento, lo que haria dificil o hasta imposible que estas sociedades de
puedan demostrar en tiempo real todo el repertorio que se encuentra bajo
su administracion al momento de iniciar la defensa de los derechos de sus
asociados o al momento de efectuar la recaudaciéon patrimonial
correspondiente. Por tal razén se justifica que una sociedad de gestion
colectiva no se encuentre obligada a demostrar la representacion de todo
su repertorio por cada proceso iniciado o por cada requerimiento de pago
efectuado a un tercero. Asi es como funciona esta presuncion de
legitimidad que la Decisién 351 ha reconocido a favor de las sociedades
de gestién colectiva.

1.8. No obstante lo anterior, esta presuncion admite prueba en confrario; es
decir, que en un caso en concreto, la persona a quien se le impute estar
utilizande o explotando obras sin contar con la autorizacién respectiva,
debera demostrar que el titular del derecho sobre la obra no es afiliado de
la sociedad de gestion colectiva, o que no se encuentra incorporado a la
sociedad colectiva extranjera con la cual mantiene contratos de
representacion reciproca.

2. El derecho del autor de realizar, autorizar o prohibir la comunicacién
publica de su obra

2.1. En el proceso interno la demandante sustenta que EL PORTON OVIEDO
S.A. no cuenta con una autorizacién previa y expresa por parte de EGEDA
Colombia para haber efectuado la comunicacién publica de las obras
comprendidas bajo su administracién. Por lo antes expuesto, resulta
necesario hacer referencia a la comunicacién publica de las obras
audiovisuales.

2.2. El Literal b) del Articulo 13 de la Decision 351 reconoce al autor y, en su
caso, a sus herederos, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir, entre otros, la comunicacion publica de la obra por cualquier
medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imégenes, 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:

()

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

. 2.3. Se entiende por comunicacion publica todo acto por el cual una pluralidad
. de personas, reunidas o no en un mismo |ugar, pueda tener acceso a la

6
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obra sin previa distribucion de ejemplares a cada una de ellas, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 15 de la Decisién 351.

2.4, Sobre la nocién de comunicacién publica, Delia Lipszyc sostiene lo
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 gue no consisten
en la distribucién de ejemplares.

La comunicacién 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)

2.5. Existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un
acto de comunicacion publica de una obra protegida por el derecho de autor,
de manera indebida: (i) el primero, el que un tercero, que no cuenta con la
autorizacion 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 que
estas tengan acceso a ella; y, (i) el segundo, que no haya existido una
previa distribucién de ejemplares de |a obra a dichas personas®. Asimismo,
el acto de comunicacién sera publico cuando se produzca para una
colectividad, exceptuandose el ambito familiar o doméstico.”

2.6. El Articulo 15 de la Decisién 351 contempla un listado enunciativo de las
formas de comunicacion publica de una obra.®

2.7. La participacion de los autores en los beneficios econdémicos de la
radiodifusion se justifica en el principio de equidad. Ellos tienen derecho a
una justa retribucion por la difusién de su obra. La remuneracioén que debe
percibir el autor debe ser proporcional a los ingresos que se obtengan por

8 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Organizacion de las Naciones Unidas para
la Educacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) — Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (CERLALC) — Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires, 1993, p. 183.

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

Disponible en:
http:/Mww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi pi ju_lac 04/ompi_pi_ju lac 04 23.pdf
(Consulta: 20 de marzo de 2022)

¥ Ver Interpretacién Prejudicial N° 33-IP-1999 de fecha 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 565 del 12 de mayo de 2000.

8 Dichas modalidades han sido desarrolladas por este Tribunal mediante Interpretacién Prejudicial

398-IP-2016 del 5 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3023 del 22 de mayo de 2017.
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la explotacién de la obra.®

2.8. En el supuesto de que una persona natural o juridica haga uso de sefiales
de television para comunicar publicamente el contenido de obras
audiovisuales, se evidencia un uso de los derechos que se ha reconocido
a los distintos titulares y, a su vez, si el titular de esas obras protegidas ha
inscrito el repertorio de obras ante la sociedad de gestion colectiva para
su proteccion y tutela, quien use o reproduzca la obra debera
necesariamente acudir a la entidad que custodia los derechos para
solicitar la autorizacion para usar los derechos que ellas gestionan y pagar
el precio que ellas fijen mediante las tarifas correspondientes.

2.9. Para que opere la infraccion por falta de autorizacién de comunicacion
publica de una obra audiovisual que forma parte del repertorio inscrito en
una sociedad de gestién colectiva deben darse las siguientes condiciones:

a) Se debe considerar la existencia de derecho de autor, en concreto
de obras audiovisuales reconocidas a favor de sus titulares.

b) Que sus titulares hayan inscrito el repertorio de obras ante la
sociedad de gestion colectiva para la proteccion de sus derechos.

c) Que se haya efectuado la comunicacién publica de las obras
audiovisuales sin autorizacion de la sociedad que los representa.

2.10. Por otro lado, entre |as diversas formas de comunicacién publica, el Literal
f) del Articulo 15 de la Decisién 351 destaca que se entiende por
comunicacion publica [a emisién o transmisién de obras radiodifundidas,
protegidas por el derecho de autor, en lugares accesibles al publico y a

/??T’Ff‘ _ través de cualquier dispositivo:
. o "Jf..;#\‘\\\
_ "‘_,ﬁl:-f' DN «Articulo 15.- Se entiende por comunicacién plblica, todo acto por el cual
1/ o> (e una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener
L | acceso a la obra sin previa distribucion de ejemplares a cada una de ellas,
SECRETARIA ¥

y en especial 1as siguientes:

\t ) < (...)

t,:z?‘ , ~€" f) la emision o transmisién, en lugar accesible al publico mediante cualquier
\\{qf ,\:3/ g instrumento idéneo, de la obra difundida por radio o television;
X/DAD P (..

2.11.Del mismo modo, el Articulo 11 bis del Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (en adelante, Convenio de
Berna), constituyen la base del reconocimiento del derecho exclusivo que
tienen los autores para autorizar la comunicacion publica de sus obras en
lugares accesibles al publico, tal como se aprecia a continuacion:

«Articulo 11 bis
[Derechos de radiodifusion y derechos conexos: 1. Radiodifusion y ofras
comunicaciones sin hilo, comunicacién pablica por hilo o sin hilo de la
obra radiodifundida, comunicacién publica mediante altavoz o cualquier
otro instrumento anélogo de la obra radiodifundida; 2. Licencias
obligatorias; 3. Grabacién; grabaciones efimeras]

g Ibidem.
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1) Los autores de obras literarias y artisticas gozaran del derecho exclusivo
de autorizar:

—
v DE /N AT o
y //j > "~"(,>\"%\ 1° la radiodifusién de sus obras o la comunicacion publica de estas
/& “5.@-} 3 obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos,
o (%) los sonidos o las imagenes;
RETARIA 2| ST . -
SJORILVIARIA 2° toda comunicacién publica, por hilo o sin hilo, de la obra
_ < radiodifundida, cuando esta comunicacién se haga por distinto
A 05 /i organismo que el de origen;
{77 AN o ; . —. . ; .
DAD V 3°  la comunicacion publica mediante altavoz o mediante cualquier otro

e instrumento analogo transmisor de signos, de sonidos o de
imagenes de la obra radiodifundida;

(...)»

2.12. A su vez, |la Guia del Convenio de Bema para la proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, al explicar el supuesto del numeral 3° del parrafo 1
del citado Articulo 11 Bis del referido Convenio, sefiala que:

«Por dltimo, la tercera situacién que se prevé en el parrafo 1) del Articulo
1% es aquella en la que, una vez radiodifundida, la obra es objeto de
comunicacién publica mediante altavoz o instrumente andlogo. En la vida
moderna, este caso se da cada vez con mas frecuencia: alli donde se
reine gente hay una tendencia creciente a amenizar el ambiente con
musica (cafés, restaurantes, salones de té, hoteles, grandes almacenes,
vagones de ferrocarril, aviones, etc.), sin tener en cuenta el espacio cada
vez mayor que ocupa la publicidad en los lugares publicos. Con ello se
plantea [a cuestidn de si la autorizacién de radiodifundir una obra que se
concede a la emisora comprende ademdas cualquier utilizacion de la
emisién, incluso su comunicacién publica mediante altavoz, sobre todo si
se persiguen fines de lucro.»°

(Subrayado agregado)

3. La comunicacion publica de obras audiovisuales en hoteles y otros
establecimientos de hospedaje

3.1. Dado que en el proceso intemo EGEDA Colombia alegé que en los
televisores ubicados en las habitaciones y zonas comunes de los
establecimientos hoteleros «HOTEL PORTON MEDELLIN y HOSTAL
LLERAS CALLE 8» de propiedad de la demanda se habria comunicado
al publico, y sin su autorizacién, las obras audiovisuales o

0 Guia del Convenio de Berna para la proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (Acta de Parfs,
1971), p. 81.

Disponible en:
https:/iwww . wipo.intfedocs/pubdocsfes/copyright/615/wipo pub 615.pdf (Consulta: 20 de marzo
de 2022)
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

cinematograficas que estan bajo su administracién, corresponde analizar
el tema propuesto.

Como se ha sefialado previamente, el Literal b) del Articulo 13 de la
Decision 351 establece que el autor o, en su caso, sus derechohabientes,
tienen el derecho de realizar, autorizar o prohibir la comunicacién publica
de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imagenes.

Cuando un hotel u otro establecimiento de hospedaje coloca televisores
en las habitaciones de los huéspedes, asi como en ambientes como el
lobby, el bar, el restaurante, el gimnasio u otros espacios de uso comun,
y a través de dichos televisores se difunde la sefial o emisién de una o
mas empresas de radiodifusiéon (de sefial abierta y/o de sefial cerrada), y
dicha sefial o emisibn contiene obras audiovisuales (peliculas,
telenovelas, series, etc.), ello califica como un acto de comunicacion
publica de dichas obras audiovisuales, en los términos previstos en el
Literal f) del Articulo 15 de la Decision 351.1

A través de la instalacion de televisores por medio de los cuales los
huéspedes tienen la capacidad (potencial) de poder ver obras
audiovisuales, los hoteles, como intermediarios, realizan un acto de
comunicacion publica de dichas obras para con sus huéspedes. En
consecuencia, los hoteles deben obtener la correspondiente autorizacién
de los titulares de las obras audiovisuales (v.g., los productores de
peliculas, telenovelas, series, dibujos animados, etc.), posiblemente
representados por una sociedad de gestién colectiva, lo que significa que
esta puede exigir el page de las remuneraciones correspondientes.

Si bien la habitacién de un hotel no es un «lugar puablico», es un lugar
«para el publico» en el sentido de que los huéspedes, como publico, en
cualquier momento podrian encender (o simplemente ver) el aparato de
television y disfrutar las obras audiovisuales transmitidas por medio de la
sefial (0 emisién) del organismo de radiodifusién de que se trate, que
puede ser tanto de sefial abierta como de sefial cerrada (televisién paga
O por suscripcion).

Es importante tener presente, como acertadamente lo sostiene Eduardo
de la Parra Truijillo, que:

«...los méas relevante para efectos juridicos, es que los actos de
comunicacion publica, para ser tales, no requieren el acceso efectivo a las
obras por parte de los huéspedes, pues basta solo la mera puesta a
disposicion de las obras al publico para considerarse un acto de
comunicacion publica sujeto a derechos de autor.

De esta forma, un hotel viola el derecho de autor de comunicacién pablica,
por la mera puesta a disposicion o al alcance general de las obras a favor

El razonamiento referido a los aparatos de televisién es aplicable a los de radio.

10
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\\f‘?’;? de sus huéspedes, sin requerirse que estos se encuentren congregados

’

en la misma parte del hotel, y siendo irrelevante si tales clientes del
establecimiento acceden efectivamente o no a las obras.»"?

N, \
- 'y r » .
2DAD

3.7. Por tanto, para que la sociedad de gestion colectiva sea acreedora del
pago de las remuneraciones por las obras audiovisuales comunicadas
publicamente por el hotel, no es necesario que los huéspedes accedan de
manera efectiva a dichas obras (es decir, encender el televisor y apreciar
las obras contenidas, por ejemplo, en la parrilla de canales de una
empresa de radiodifusion de sefial cerrada), sino que basta que exista la
posibilidad de que los huéspedes puedan hacerlo en cualquier momento,
ya sea desde las habitaciones, o desde otros ambientes como el lobby, el
restaurante, el bar, el gimnasio u otros espacios de uso comun.

3.8. El acto de comunicacién publica de una obra audiovisual, incluyendo
aquella situacién en la que no haya propésito lucrativo del sujeto que
realiza la comunicacién publica, asi como aquella otra en la que no existe
un animo de enfretenimiento o distraccion de los clientes del
establecimiento de que se frate, requiere necesariamente de la
autorizacion del titular de la referida obra o de la sociedad de gestion
colectiva que lo representa. El hecho de que el hotel o establecimiento de
hospedaje pague un monto determinado por el servicio de television por
suscripcién (sefial cerrada) no lo exonera de pagar la remuneracion
correspondiente al titular de la obra audiovisual comunicada publicamente
0 a la sociedad de gestién colectiva que representa a dicho titular.

3.9. El derecho relativo a la comunicacién publica de una obra audiovisual
comprende, pues, la mera «puesta a disposicién del publico» de [a referida
obra, y esta puesta a disposicion resulta suficiente para el cobro de una
remuneracion a favor del titular del derecho de autor por la explotacién de
la mencionada obra, cobro que puede ser exigido por la sociedad de
gestion colectiva que representa al mencionado titular.

4. Las tarifas a cobrar por parte de las sociedades de gestion colectiva

4.1. Dado que en el proceso interno la demanda sostuvo que el monto de las
tarifas que exige EGEDA Colombia es desproporcionado, corresponde
desarrollar el presente tema.

4.2. La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio
administrado por la sociedad de gestién colectiva. Sirve, como se advirtio
anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en
caso de infraccién a los derechos administrados por |la sociedad; ademas,
genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado
por la institucion3.

2 Eduardo de la Parra Truijillo, Derechos de Autor y Habitaciones de Hoteles: un estudio desde el
Derecho Internacional y la comparacién juridica (Prélogo de Femando Zapata Lépez), primera
edicién, Universidad Nacional Auténoma de México, Ciudad de México, 2019, p. 155.

13 Rodrigo Bercovitz Rodriguez Cano y otros, Manual de Propiedad Intelectual, p. 285.
11
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4.3. Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestién colectiva, de
conformidad con la Decisién 351, tienen las siguientes caracteristicas':

4.3.1. Deben estar consignadas en un reglamento de tarifas elaborado
por la sociedad de gestién colectiva (Literal g del Articulo 45).

4.3.2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados
deben ser publicadas por lo menos una vez al afio en un medio de
amplia circulacién (Literal h del Articulo 45).

4.3.3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la
utilizacién de las obras, interpretaciones o ejecuciones artisticas o
producciones fonograficas, salvo que la normativa interna de los
Paises Miembros establezca algo diferente (Articulo 48)15.

4.4. Uno de los pilares basicos del sistema comunitario de proteccién de los
derechos de autor es la libre disposicion de los derechos patrimoniales de
autor por parte de los titulares de los mismos, salvo ciertas excepciones
expresamente consagradas. De conformidad con su naturaleza, los
derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. Son
derechos exclusivos, lo que significa que nadie puede explotar el objeto
protegible sin la respectiva autorizacion de su titular. El Articulo 54 de la
Decisién 351 es una consecuencia de lo anterior, ya que establece que,
para la utilizacion de una obra, interpretacion, produccién fonografica,
emision de la radiodifusién, o prestacion de apoyo para su utilizacion, se
debe contar siempre con la autorizaciéon previa y expresa del titular del
derecho o su representante y, por lo tanto, nadie puede autorizar su
utilizacién sin este requisito esencial’®.

4.5. En ese mismo sentido, conforme al mismo Articulo 54 de |a Decision 351,
para que una persona natural o juridica, incluso una autoridad, pueda
autorizar la utilizacién, interpretacién, produccion fonografica, radiodifusion
de una obra, debera contar con la autorizacion expresa por parte del titular
del derecho o de su representante; caso contrario podra ser solidariamente

responsable??.

4.6. Lo anterior esta en consonancia con el manto de exclusividad que cubre

4 Ver Interpretacién Prejudicial N° 119-1P-2010 de fecha 8 de abril de 2011, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1949 del 3 de junio de 2011,

15

Las tarifas, por cierto, deben guardar correspondencia con el volumen de repertorio que administra

la sociedad de gestién colectiva en el territorio del Pals Miembro de la Comunidad Andina, lo que
significa que si dicha sociedad representa a un porcentaje pequefio o minimo de las obras que se
utilizan en el referido territorio, no podria cobrar tarifas como si representara a la mayor parte de
las obras (por ejemplo, un repertorio practicamente universal) que se utilizan en el mencionado

territorio.

18 Ibidem.

2
Y /
P

/

/

Ver Interpretacion Prejudicial N° 154-1P-2015 de fecha 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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|
el derecho de autor, impidiendo que se explote el objeto protegido sin que |
el titular lo autorice. Salvo excepciones expresamente consagradas, la !
explotacion sin autorizacion previa y expresa constituiria una infraccion a |
los derechos de autor y daria lugar a tramites administrativos e

interposicion de acciones judiciales para el cese de la actividad ilicita y la

blusqueda de una reparacion. Es légico, pues, que el titular de los

derechos de autor esté interesado en autorizar la utilizacién y acordar los

términos de la misma'@.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 1-2020-113748, 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 e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5
de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacién Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Heman Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial del 6 de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-
2022.
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Luis Felipe Aguilar Feijo6
SECRETARIO
'\
Notifiguese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente

Interpretacion Prejudicial a la Secretaria Geﬁeral de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 316-P-2021 |

18 Ibidem.
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