AYUDA MEMORIA

Expediente : 05568-2011

Sala : Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub
Especialidad en temas donde sea parte el INDECOPI

Demandante : José Hurtado Pozo (Dr. Hurtado Pozo)

Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Universidad Inca Garcilaso
de la Vega (UIGV) y Editora y Libreria Juridica Grijley E.I.R.L.
(GRIILEY).

Materia : Impugnacién de Resolucion Administrativa

|I.  PETITORIO
1. Que se CONFIRME la Sentencia en el extremo que declar6 FUNDADA en parte la

demanda y declar6 NULA la Resolucién de la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal de INDECOPI (el TRIBUNAL) y ORDENA al INDECOPI a emitir una nueva
resolucién conforme a los fundamentos expuestos en la Sentencia.

Que se REVOQUE la Sentencia en el extremo que declar6 IMPROCEDENTE la
demanda en el extremo que denuncidé la vulneracién de los literales a) y d) del
articulo 99 del Decreto Legislativo N° 822 ("Ley sobre Derechos de Autor") para que
REFORMANDOLA Ideclare PROCEDENTE y FUNDADA este extremo de la
demanda.

II.

SINTESIS DE LOS HECHOS

2.1

El 03.09.04, el Dr. Hurtado Pozo y GRIJLEY suscribieron un contrato de edicién (el
Contrato), en virtud del cual autorizd la reproducciéon y distribucion de 4,150
ejemplares de la obra titulada "Manual de Derecho Penal -Parte General 1". En
contraprestacion, GRIJLEY se comprometié a pagar al autor la suma de US$
10,000.00 y se obligd a "restituirle a EL AUTOR el original de la obra materia de la
edicién, una vez finalizadas las operaciones de impresion y tiraje de la misma". Es
decir, el Dr. Hurtado Pozo entregd a GRIJLEY un ejemplar de la obra (el ORIGINAL),
y GRIJLEY quedd obligada a restituirselo. EI ORIGINAL tenia las siguientes
caracteristicas:



2.2

2.3

2.4

EL ORIGINAL

* Tapa roja.

* Se consignaba: i) En la parte superior el
nombre del autor; ii) En la parte del
medio el titulo de la obra; iii) En la parte
inferior el sello de GRIJLEY, de la

M SR Pontificia Universidad Catdlica del Perd y

de la Universidad de Friburgo de Suiza
ya que la publicacion se realizaba (segun
el prélogo del autor) en el marco del
Convenio suscrito entre estas dos
universidades.

» Dedicatoria y proélogo elaborados por el
Dr. Hurtado Pozo.

De conformidad con la cldusula décima del Contrato, "la calidad y tipo de
materiales, disefo, arte grafico y diagramacion, seran decididos por EL EDITOR y
puestos en conocimiento de EL AUTOR, quien podra efectuar sugerencias al
respecto"” (El énfasis es nuestro). Es decir, GRIJLEY podia modificar el formato de
edicidn, siempre y cuando lo comunicara de forma oportuna (previa) al Dr. Hurtado
Pozo.

Dos afios después, el Dr. Hurtado Pozo se enterd de la existencia de una nueva
edicion de su OBRA, que segun anunciaba el Rector de la UIGV en un articulo
publicado el 08.12.09 en un Suplemento del Diario Oficial El Peruano, se trataba de
una edicidon "copiosamente aumentada y puesta al dia". Luego de la publicacién
de este articulo, el 22.12.09, GRIJLEY cursé al Dr. Hurtado Pozo una carta en la que
informd, tardiamente, acera de un contrato suscrito con la UIGV por el cual se
obligd a transferir 380 ejemplares de la OBRA que habian quedado como remanente
de la primera edicién, con las siguientes modificaciones a EL ORIGINAL.:

EDICION ADULTERADA

= e Tapa con "las caracteristicas de la
o 8 \ B memsEe

Universidad".
. Introduccion de texto "liminar" escrito
Dt o PavAL por el Rector ,de la U.IGV, entre la
PARTE GErERAL | dedicatoria y prologo del libro.

o= . Se cambid a uno de los auspiciadores
(La UIGV suplanté a la PUCP)

. Se identificaba a la OBRA como parte
de una coleccién denominada
"Cuadernos del Rectorado"”, a la que la
edicion ORIGINAL no pertenecia.

Todo esto se hizo sin previa
autorizacion del Dr. Hurtado Pozo.
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Ante este hecho, el Dr. Hurtado Pozo interpuso una denuncia ante la Comision
de Derechos de Autor del INDECOPI por la vulneracion de sus derechos morales
y patrimoniales de autor. Adicionalmente, la Comisidn inici6 un procedimiento de
oficio contra GRIJLEY por la infraccion a los literales a) y d) del articulo 99 de la
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2.5

2.6

2.7

2.8

"Ley sobre Derechos de Autor". Se ordendé la acumulacion de ambos
procedimientos.

La Comision declaré: i) Infundada la denuncia interpuesta por la infraccion de
derechos morales de divulgacién, integridad y modificaciéon; y a los derechos
patrimoniales de reproduccidn y comunicacién publica; ii) Fundada la denuncia
respecto del derecho patrimonial de distribucién, y dispuso sancionar a las
denunciadas con una multa de 8.08 UIT; iii) Archivar la denuncia iniciada de oficio
sin pronunciarse sobre el fondo de este asunto; vy, iv) Reconocer las
remuneraciones devengadas por US$ 10,000.00.

Posteriormente, la Sala del INDECOPI emitid la Resoluciéon N° 1505-2011/TPI-
INDECOPI (Resolucién Impugnada), por la que resolvid: i) Revocar la Resolucion de
la Comisién en los extremos en los que declardé fundada la denuncia respecto del
derecho de distribucion, sanciond a GRIJLEY y a la UIGV con una multa y reconocid
el pago de remuneraciones devengadas; ii) Declarar infundada la denuncia respecto
del derecho patrimonial de distribucién; vy, iii) Disponer la entrega de ejemplares
incautados.

Contra esta decisién, el Dr. Hurtado Pozo interpuso demanda contencioso
administrativa contra el INDECOPI, la UIGV y GRIJLEY, planteando las siguientes
pretensiones:

Primera Pretensidon Principal: Se declare la NULIDAD de la Resolucién
Impugnada, la cual, revocando la Resolucién expedida por la Comision, declard
INFUNDADA la denuncia presentada contra GRIJLEY, INDECOPI y UIGV respecto al
derecho patrimonial de distribucién de su obra. La nulidad debia ser declarada por
contravencién a los articulos 31 y 34 de la Ley sobre el derecho de autor' que
reconoce al autor el derecho patrimonial de distribuciéon o puesta a disposicidon del
publico por cualquier medio o procedimiento del original o copias de la obra; y el
articulo 99, literales a) y d)? que imponen al editor la obligaciéon de respetar las
condiciones pactadas para la distribucion de la Obra.

Segunda Pretension Principal: Se ordene al INDECOPI que declare FUNDADA la
denuncia interpuesta y obligue a los demandados al pago de la sancién de multa
gue habia impuesto la Comisién, asi como el pago de las remuneraciones
devengadas.

Recogiendo la opinion del Dictamen Fiscal, el Juzgado expidié Sentencia
declarando fundada en parte la demanda y NULA la Resolucién del Tribunal; en
consecuencia, ordendé al INDECOPI que expida una nueva resolucion bajo los
criterios fijados en la Sentencia, debiendo regular la gradualidad de la sancion
impuesta por la Comision (multa), asi como el reconocimiento de las
remuneraciones devengadas fijadas por dicha Comision.

"Articulo 31.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir: (...) c. La distribucién al publico de la obra.

Articulo 34.- La distribucidn, a los efectos del presente Capitulo, comprende la puesta a disposicién del
publico, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje,
permuta u otra forma de transmisién de la propiedad (...)"

"Articulo 99°.-Son obligaciones del editor:

a) Publicar la obra en la forma pactada, sin introducirle ninguna modificacion que el autor no haya autorizado.
d) Distribuir y difundir la obra en el plazo y condiciones estipuladas, y conforme a los usos habituales”.



Por otro lado, la Sentencia declaré improcedente la demanda en el extremo referido
a la vulneracion de los literales a) y d) del articulo 99 de la "Ley sobre Derechos de
Autor" e infundada la demanda en sus otros extremos.

III.

FUNDAMENTOS DE NUESTRO PEDIDO DE CONFIRMACION DE LA
SENTENCIA

3.1

3.2

SOBRE LOS RECURSOS DE APELACION DE LA UIGV Y EL INDECOPI

La UIGV sostiene lo siguiente: i) El texto liminar introducido por el Rector no es
parte de la Obra, pues no es una creacién intelectual del Dr. Hurtado Pozo; y, que
el reemplazo de la caratula tampoco afecta su creacién intelectual; ii) Que el Dr.
Hurtado Pozo autorizé la distribucidon de la OBRA; iii) Que la clausula décima del
Contrato establecia que el material, disefio, arte grafico y diagramaciones serian
decididos por el Editor; y, iv) Que los libros cuya ediciéon fue modificada fueron
adquiridos sin animo de lucro.

INDECOPI reitera los argumentos de la UIGV y agrega que el Juzgado no habria

indicado la clausula del Contrato de Edicién que sefiala que las caracteristicas de
disefio y presentacién serian las acordadas entre el autor y la editora.

LOS RECURSOS DE APELACION DEBEN SER RECHAZADOS

El derecho de distribucion protege contra modificaciones al soporte fisico

El derecho de distribucion consiste en la puesta a disposicion del publico, por
cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra. Para distribuir lo
creado, éste debe haber sido fijado en soportes fisicos (ejemplares). Por lo tanto, al
haber admitido los demandados la modificacion y distribucién de los ejemplares sin
el consentimiento del Dr. Hurtado Pozo, se concluye que si hubo vulneracién al
derecho de distribucion.

La distribucion de los ejemplares ORIGINALES fue autorizada en tanto
respetara la edicion original

A través del Contrato, el Dr. Hurtado Pozo concedié a GRIILEY "el derecho de la
presente edicion y comercializacion" de la Obra (cldusula segunda del Contrato), la
cual se haria sobre la base de EL ORIGINAL. Esto significa que GRIJLEY quedd
autorizada a reproducir el ejemplar y a distribuir los ejemplares reproducidos
siempre y cuando fueran iguales a EL ORIGINAL. Distribuir ejemplares distintos
hubiera significado realizar una nueva edicidon y GRIJLEY solo estaba autorizada a
distribuir "la presente edicion".

En este caso, los ejemplares distribuidos a la UIGV no eran iguales a EL ORIGINAL,
por lo que e su distribucién sobrepasé la autorizacidon dada en virtud del Contrato.




La clausula décima NO permite al editor modificar la ediciéon a su antojo

De la lectura completa de la cldusula décima del Contrato (Ver 2.2), se advierte que
el Dr. Hurtado Pozo solo concedié a GRIJLEY el derecho a modificar las
caracteristicas del formato de la Obra, siempre y cuando se le comunicara
previamente de estos cambios. Al respecto, se advierte que las modificaciones
introducidas no fueron de formato, ni contaron con la autorizacién previa, ni
conocimiento del Dr. Hurtado Pozo.

No se requiere animo de lucro para vulnerar el derecho de distribucion

Lo determinante para la vulneracion del derecho de distribuciéon no es la falta de
animo de lucro, sino la falta de consentimiento. En este caso, se ha demostrado que
la distribucion realizada por GRIJLEY y la UIGV sobrepasd la autorizacion del Dr.
Hurtado Pozo, convirtiendo la edicién ORIGINAL en una edicion distinta, sin su
consentimiento.

Las partes si acordaron las caracteristicas de la edicion ORIGINAL

Los demandados han reconocido en el procedimiento administrativo y en el proceso
judicial, la existencia de una edicion ORIGINAL con determinadas caracteristicas
gue fueron modificadas, determinando la creacidn de una nueva edicion que fue
distribuida sin la autorizacién previa del autor.

IV.

FUNDAMENTOS DE NUESTRO PEDIDO DE REVOCACION DE LA SENTENCIA

4.1

4.2

4.3

Segun la Sentencia, el Dr. Hurtado Pozo careceria de interés para obrar para
denunciar la vulneracidon de las obligaciones del editor consignadas en el articulo
99, literales a) y d) de la "Ley sobre Derechos de Autor", pues existe cosa decidida
sobre la decision de la Comision de archivar la denuncia de oficio por la
contravencién de dicha norma.

En realidad, nuestro pedido es PROCEDENTE porque existe interés para obrar ante
un estado de necesidad que deba ser tutelado a través de los d&rganos
jurisdiccionales. En el presente caso, la necesidad de tutela no surgié con la
Resolucién de la Comisidon que decididé archivar al denuncia sin pronunciarse sobre
el cumplimiento de los deberes del editor, y por lo tanto, sin afectar nuestros
intereses.

La necesidad de tutela surgié con la Resolucion Impugnada, en la que Tribunal
consideré erradamente que la modificacién de ejemplares y su distribucidn no
constituian un incumplimiento de las obligaciones del editor, pese a que GRIJLEY (el
editor): i) Publico la OBRA en una forma distinta a la pactada, introduciendo
modificaciones no autorizadas por el Dr. Hurtado Pozo que contravienen el literal a)
del articulo 99; v, ii) Distribuyd la obra en condiciones distintas a las estipuladas, lo
gue contraviene el literal d) de dicho articulo. En tal sentido, nuestro pedido debe
ser ademas declarado FUNDADO.



