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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL

Magistrada Ponenie
RUTH MARINA DIAZ RUEDA

Bogota D.C., siete (7) de diciembre de dos mil
doce (2012).

(Aprobado en sesion de catorce de noviembre de dos mil doce)

Ref.: exp. 11001-3103-019-2005-03327-01

Decide la Corte el recurso de casacion formulado por
E.G. Hill Company Inc. y Hills de Colombia Ltda., respecto
de la sentencia de 31 de diciembre de 2010 proferida por
la Sala Civil de Descongestion del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogota, en el proceso ordinario que

promovieron en contra de C.I. La Magdalena S.A.
I. EL LITIGIO
1. Las suplicas principales del escrito geniter del

litigio corresponden a las que a continuacion se sintetizan
(c.1, 165 y ss):
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a). Raconocar que ia accionada nringis las derachos de
chtentsr vegalai” pectenecientas & “EG. MHilf Company Inc”
relaconndng con las “varledades de rosa < Milrap y Ailmoc”,
orotecilos con os  vespectives  “cartificados de  obtentor
vegelet”,  consecuentemente se e danizrae  civilmente
resnonsane e acualia conducta, ordendndale CUmpir (as
ciguizntes medidas: 1) ebstenarse de “cuftivar ¥ expivtar”, al
WGUAL G “reaizar actos d2 produccin, preparacidn, oferte en
venrla, veula o cualivier acto que implicue 2 introduccidn al
mertedo. exportacion, importecidn, posesicn con finos de verta y
similares, respectc d2l materisl de reproduccicn, multiplicacion o
piopagacion y e! products de la cosecha (tailos cortados de rog 525 )
de las espacizs de lz  planta omzmental  antes
icentificades, y i) publicar la sentencia condenatoria
dentro del mes sigulents a su ejecutoriz en ndging entera

an ja 22

o sinn dorninics! de @l periddico v T 2nno”,

br. Asirmomc condenarla a paoas Fopor concento de
perjuicing: i) Una suma no inf:::ric:r a US0364.346,40
sizres, mas IVA, “por la no reslizacidn aa) necocio de venta de
misiplentss” @ Gu2 atude 1a causa petendi: i) un valor en
la divisa sofinloda ne menor a Us »5205.925,88, junto con

Patads imnucsts, darivados de los dafog Materiaies "por
fa ne stisceipcion de ias iicancias de explotscidn rago de regaiias”
Y, ) intzreses  maocatorios  comerciasles  sobre  las
sehalzdes cantidades, a partir dei 5 de riovierbre de
2003 o 1a data que corresponda, al porcentaie legalmente
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c). Ccmo peticiones subsidiarias reclamo las mismas

principales, modificandolas Unicamente en lo atiente a la
solicitud de publicacién del falio, al eliminar el lapso
sugerido para efectuarla, al igual que el medio de
comunicacion que habia indicado, deiando la escogencia
de este al juez y, en cuanto a los réditos se piden los
remuneratorios en similares circunstancias a las

seflaladas para los indemnizatorios.

2. La causa petendi admite el siguiente compendio:

a). "“E.G. Hill Company Inc” tiene como actividad “ef
desarrollo, creacion u obtencion de variedades vegetales,

principalmente de rosas” y es titular de los derechos de
“obtentor vegetal”, segun certificados expedidos por el
Instituto Colombiano Agropecuario, de las “varfedades de
rosas Hilrap y Hilmoc”, siendo su “ficenciataria Hills de Colombia
Ltda”.

b). “C.I. La Magdalena S.A.” explota comerciaimente un
cultivo de flores en el municipio de Tocancipg,
especialmente "rosas” y la actora obtuvo informacidén que
podria estar cosechando ilegalmente, es decir, sin su
autorizacion o licencia, algunas de sus especies vegetales
protegidas; ante lo cual sclicitd la préctica de una
inspeccién judicial en la modalidad de prueba anticipada,
la que se realizé el 7 de junio y 5 de noviembre de 2004
por el Juzgado Promiscuo de aguella poblacidn, e intervino

en calidad de perito un funcionario del mencionado

R.M.D.R, exp. 11001-3103-019-2005-00327-01 3
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etizslecimianio  plsiion, habidndose prooado gue o
SCCIONBRCA  “...) cuitiva I3 siguiente cantided de plantas Jde
vaeriedades de rosa cLyos dereches de obtentor pertenecon a la
scuielad demandantz LG RN Company, asic (..) Hilrap  classy

83157 = Hilinor foraver young 120,345 () total 214.4987,

c).  lLa comercislizacidn de las aludidas “espocies de
rosze” o rasliza en el territorio nacional "wills de Colombia
Ltda.”, de dos formas: 1) mediante la venta o 2 "miniplantas”,

1

a razdn de USD$D.80 cada una, con utiided no inferior a
V%430 v, §i) a itravés de “concesidn de licencias de
exploticion”, genacznde un “ingreso y utilidad de USDL0.96 por

cada planta Heanciaan”,

Gl Loz perjuicics, atendiendo la captidad de ias
safiatadas plantes que ze constatd existian, ascienden en
Sdoordan, 2 USD $64.349,40 v $205.912.093, por los

ces sobre tales valores a
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caitir col 5 de neviembre de 206

SNES “Hosde 1o fecha de siembra mis reciainls Ghlerminaca en of

oo Cporaurzmente raplicd la acciorada oponiéndose
o aes ias saglices; en cuanto a os hechos aijo no
constarie elgunos, no ser clertos eguzios que se e
aiDUYEN @ sus actuadionzs vy, formuld l2s defznsas de
faita do legitirmecidn por activa del demana. 2 Hilis de Colombia
“negistencia de fe clligacidn de pago de perjuicios por la po
realTanicn U negoecio e venta Je miniplania 157 Vlas variedades

chjeln s 'S deranda o cemplen con el requisiio de novedad y por
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ende, no gozan de proteccién legal (...)"; “no procede el cobro de
intereses de mora. Sobre indemnizaciones no se cobran intereses
de mora”, "C.I. La Magdalena S.A. se encontraba exglotando la
variedad Hilmoc desde antes de la fecha de presentacisn de la

solicitud del derecho del obtentor (‘preuso’)” Yy “la demandada es

adquirente de buena fe” (.1, 414-430).

4. Se finiquitd la primera instancia con fallo de 20

de marzo de 2006, en el que se dispuso:

“1. Declarese no probadas las excepciones propuestas por la
parte demandada, (...). - 2. Decldrese que la sociedad demandada,
infringio los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a /a
sociedad E.G. Hill Company Inc, respecto de las variedades de
rosas protegidas mediante certificados de oblentor vegetal
denominados Hilrap y Hilmoc, (..). - 3. Declarese qgue C.I. La
Magdalena S.A. es responsable de los dafios causados a los
demandantes por infraccion a los derechos de obtentor vegetal,
(..). = 4. Condénase a la scciedad C.I. La Magdalena S.A., a! pago
de US$46.019,40 dolares americanos (...). — 5. Condénase a la
sociedad C.I. La Magdalena S.A., al pago de US$145.728,10 ddlares
americanos (..).- 6. Condénase al pago de /os intereses
comerciales sobre las cantidades previstas en los numerales 4 v 5,
(...), desde el 5 de noviembre de 2004 y hasta cuando se verifique
el pago. - 7. Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., para
que se abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades
de rosas denominadas Hilrap y Hilmoc, cesando todo acto que
constituya infraccion a los derechos de obtentor vegetal. - 8.
Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A. para que se abstenga
de realizar actos de produccion, preparacion, oferta de venta, venta
0 cualquier acto que implique la introduccion al mercado,
exportacion, importacién, posesion con fines de ventas similares,
respecto del material de reproduccion, multiplicacién o propagacion

R.M.D.R. exp. 11001-3103-019-2505-00327-01 5



sepdhla do ol wbia

Corze Suprens  de Tusticia
Sali e Casacion Dand

v ! producto de coseche de jas variedades de rosas dencminadas
rirep y Himoo ()7, e dmzuso la rescectiva “condena en
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Se aciciond mediante providencia de 5 de mavo de
20006, en la que se ordend la publicacion de la sentencia y
advirtio a la Czmandada sobre las acciones a saguir en el
evente de no cumpiir voluntariamente lo dispuesto,

5. El ifigante vencido formuid recurso de apelacion
y suihicd su tramite, el superior desatd 13 alzada con !a

dedisiér y los fundamentos que ense Jida se resumen.
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1. Resahed el Tribunal revocar “Yog Dntas 19, 3°, 4°, 5o
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ce 2009 y, 12° y i1° de la complementiriz de 5 de mayo
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4 partir cel 18 de diclemirz da 2002, v disporiendo que Ia
Suliltacitn ordonada debe serio respecto e esta sentoncia en
C3MGICERTIA COn ia de primer grado™, UMD “al 40% del valor ou
o
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otra actora a pagar las de '(..) primera instancia a la
demandada (...)".

2. Luego de referir el ad guem los antecedentes del
proceso, precisa que la inconformidad de la apelante se
concretd “a ia defensa de sus excepciones” y asumio el andlisis

en la forma como enseguida se comenta:

a). En punto ce la “falta de Jagitimacién en la causa de
Hills de Colombia Ltda.”, destaca que debe prosperar, porgue
al tenor del articulo 23 de ia Decisién 345 de 1993, es el
“titular del certificado de obtentor” Quien puede iniciar (as
acciones para evitar o hacer cesar los actos que
constituyan una infraccion o violacién a su derecho; al
igual que para solicitar medidas de “compensacion o

indemnizacion”,

Apoyado en ese mismo argumento, sefala que
alcanza éxito la defensa relativa a la “inexistencia de la

obligacion de pagar perjuicios” a dicha sociedad mercantil.

b). En cuanto a que las ‘variedades de rosas”
inmiscuidas en la controversia "no cumplen con el requisito de
novedad y por ende no gozan de proteccion legal”, determina
con base en los preceptos 1° y 6° de la "Ley 243 de 1995”7 y
8° de la referida “Decisidn 345 de 19937, que Unicamente
comprende la especie “Hilmoc”, porque segun el dictamen
pericial, la edad de las plantas halladas era de

aproximadamente cinco afos, y el lapso de proteccion

R.M.D.R. exp. 11001-3103-0319-2005-00327-01 7
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c). Ce otro lado, e sentenciador apovdndose en el

cancn 8L de la “Ley 45 de 199¢7, argumenia gue no o

agmisinle el cobro de vintareses de mora” sohre ol raonts de

WS Indemnizaciznzs pedides, ya qus  aguellos  solo

procoden Yan czeo de mora v a partir e ella”,

di. Anunty ensaguida, cue la discusiin acerca de la
“orovcuencia de la condesa en perjuicios” a la tuz del articule
243 ce la "Decisidn 446 de 20007 dal mencionado organisimo
subrcgional, no invoiucra n;:'}g'Ll'r: aspecio rueve en o qusz
concierniz 2l presente iitigfa, pucs “por via de principio
cencral, {L.) todo aquel que sin mediar exculvaciones causa dafio o
eire, se cbling e indemnizeric”, y conforme al literal a) de la
otada dizposicidn comunitaria, legitima como beneficiaric

a quien 1o 2 sufrido, 21 este caso, al ntuiar del “registro de

oblerntor”, gungue st amente respecto do la "wariedad de ross

Hiireo”,

e} Al examinar los fundamentos en gua a ooyo el a-
Juosu eatendimientc para predicar la existercia del
getrimario gatrimorndal () por of simole Hecko de heberse
Ruesty ¢z scunide demandante y demandade en lp cantidad de
vericaaces ¢z pliantas cultivades (..}, y del solo Lecho de la prueta
reporiada bor g demendanite en su declaracion de parte dedujo su
vaior”,  Considera gue  desatendid a3 instrucciones
previsics para of efects en el canon 239 iLidem, al tenor

cal cual la Yindemnizacidn ha de ser calcilada en funcién ge 1o
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explotacién efectivamente realizada por el demancdado durante el
periodo mencionado’ (...), esto es, el ‘comprendido entre la fecha en
que -la patente- adquiera cardcter publico y pueda ser consultada

la solicitud respectiva y la fecha de concesion de la patente’ (...)”.

III. DEMANDA DE CASACION

Cuatro [4) atagues se plantean para sustentar la
impugnaciéon extracrdinaria, el iniclal y el dltimo
cimentados en la “causal primera, via directa”; el segundo y
tercero, en el mismo motivo, "via indirecta”; se comenzara
el estudio por éstos y enseguida aquelios, al corresponder
al orden logico, segun los parametros reiterados por esta

Corporacidn.

CARGO SEGUNDC

1. Con apoyo en el supuesto inicial del articulo 368
del Cédigo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia
de transgredir “indirectamente por falta de aplicacion de los
articulos 237, numeral 1 de la Constitucion Politica, articulos 82,
83, 84 y 85 del Cédigo Contencioso Administrativo, y articulos 17,
24 y 33 de la Decisién 345 de 1993, y por aplicacion indebida de los

articulos 7 de la Decision 345 de 1993, articulos 6 y 7 de la Ley 243
de 1995, articulos 4 y 5 del Decreto 533 de 1994 y articulos 5, 47 y

49 de la Resolucién 1893”7, situacion derivada de desatinos

facticos en la estimacién de las probanzas.

2. En procura de demostrar el ataque la censura en

sintesis argumenta:

R.M.D.R. exp. 11001-3103-0192-20C5-00327-01 9
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la demandada desde 1999 (..)"; también obra en autos
instrumento en el que “C.I. La Magdalena S.A.” acepta tal
hecho (fis.526-529), al expresar "que ha estado intentando
llegar a un preacuerdo (que nunca se concreto) cen las
demandantes para obtener /a mencionada autorizacion” Y uUn
memorial dirigido al Juzgado en el que con aicances de
confesidn reconoce “que carece y ha carecido de la autorizacion

exigida por 1a ley para el cultivo y explotacién de la variedad Hilmoc

(.)"

iii). Inspeccidén judicial con intervencidén de perito,
practicada como prueba anticipada, el 7 de jurio y 5 de
noviembre de 2004, anexada a la demanda (fls.14-126),
en la que se constatd la ejecucion de “actos de infraccién”,

eventos estos posteriores “al momento en que segun la
sentencia recurrida, inicié la protecridn provisional e la variedad

Hilmoc”,

C). Asevera el censor que el yerro es trescendental,
porque e! mismo condujo a predicar la ausencia del
mencionado presupuesto de “novedad”, necesario para la
proteccion reclamada y‘ﬁbr' tanto, se acogieran las
defensas referentes a que la accicnadada “se encontraba
explotande la variedad Hilmoc desde antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de derecho de obtentor (‘preuso’)” Y
que "es adquirente de brena fe”, puesto gue
equivocadamente se aprecid “que la explotacién anterior a la

solicitud de registro desvirtuaka el requisito de la novedad y en tai
sentido la variedad no podria considerarse como legalmente

protegida”.

R.M.D.R, exp. 11001-3103-019-20G5-00327-01 11
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operd solo desde la presentacién de la solicitud -"18 de
diciembre de 2001”- hasta la expedicién del certificado de
obtentor -"31 de marzo de 2003”-, en consecuencia colige
que inobservd cdmo las variedades vegetales en mencion
“no cumplen con el requisito de novedad y por ende no gozan ce
proteccion legal”, 1o que se evidencia con relacion a la
“variedad Hilmoc”, que empez) a cultivar la demandada en

noviembre del afo inicialmente citado.

iii). Ante la ausencia de morosidgad, surgia la

“improcedencia del cobro de intereses”.

iv). Por lo anterior, excluyd del litigio a “Hills de
Colombia Ltda.”, negQ “las pretensiones indemnizatorias @ E.G. Hill
Company Inc” ¥, precisO “gue la proteccién de la variedad Hilmoc

es a partir de 18 de diciembre de 2001,

3. La acusacion cuestiona que la estimacidn de ias
probanzas es incorrecta, al haberles restado ¢ cercenado
su alcance demostrativo, situacidon esta que predica en
cuanto al “certificado de obtentor” expedido por el Instituto
Colombiano Agropecuario, indicando que se le asignd ‘un
significado menor al que su materialidad objetivamente indica, esto

es, que la variedad Hilmoc si cumple con los requisitos de fondo
para su proteccién, dentro de los cuales se encuentra el de [a
novedad”, dado que el "“reconocimiento de dichos derechos se
realizé por parte de la autoridad nacional competente, el Instituto

Colombiano Agropecuario ICA, mediante Resolucién 779 del 31 de
marzo de 2003, acto administrativo éste que goza de presuncion de

legalidad, (...)”; por i0 gue se imponia su amparo, maxime

R.M.D.R, exp. 11001-3103-012-2005-00327-01 13
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c). Dictamen del experto Alvaro Calixto Castro, en el
gue comenta que ia “primera licencia” se concedid el 11 de
abril de 20017, en cuanto a la “variedad Hifrap”, segun
convenio entre “Hills Floral Group E.G. Hill Company Inc” CON
“C.I. Induagricola Ltda.” y, para la “especie Hilmoc”, data de "27
de octubre de 2002”7, mediante negocio con "Agricola El Redil
Ltda.” (¢.3, 820, punto 8).

d). Inspeccién judicial con peritacién, practicada el
"7 de junio y 4 de noviembre de 2004”, a un cultivo de flores
de la sociedad demandada en el predio de la verada El
Porvenir municipio de Tocancipa, la cual se practicé como
prueba anticipada, verificandose que estd organizado en
"blogues”, existiendo la variede. de “rosa Hilmoc o forever
young” en ocho de esas dreas, halidndose plantas con
edades aproximadas de uno (1), cuatro (4) y cinco (5)
ancs.

5. En virtud de que el litigio se relaciona con el
“régimen de proteccion a los derechos de los obtentores de

variedades vegetales” y que esa tematica se encuentra
regulada en la normatividad de la "Comunidad Andina”, de la
cual Colombia es miembro, con apoyo en los articulos 32
y 34 del tratado de creacion del "Tribuna! Andino de Justicia”,
la Sala en proveido de 9 de septiembre de 2011 (fs.52-
62), con relacidn al tema concerniente al cargo
examinado, ordend ‘“interpretacién prejudicial” scbre lo

siguiente: "c. A la luz de o previsto en los preceptos 49, 7°, 8°,
9° de la '‘Decision 345 de 1993, ¢qué ha de entenderse por
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reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un

territorio distinto al de cualquier Pais Miembro”.

También indicé que "e! concepto de novedad en el derecho

de proteccién de las cbtenciones vegetales es diferente al concepto
de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad
no se destruye por una divulgacién previa de una descripcion de la
variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos
comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal
antes de ciertas fechas, conforme las disposiciones consagradas en
las Decisiones 345 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y 486

de la Comision de la Comunidad Andina”.

Y en cuantc a su demostracion, sefiald que

"presentada la solicitud se ha de verificar por parte de la Oficina
Nacional competente gue se encuentren cumplidos estos requisitos
y, el procedimiento concluird con la extensidn det certificado de

obtentor”.

7. Con base en el criterio del érgano consultado, se
obtiene claridad acerca de que el requisito de la “novedad”
debe concurrir al momento de formular ia solicitud de
registro de los “derechos de obtentor”, constatandclo “/a
autoridad nacional competente de! Pais Miembro” encargada de
aplicar el mencionado “régimen de proteccién”, de tal manera
que de ser acreditado, junto con ios demas presupuestos
sefialados, el interesado tiene derecho a la expedicion del

- correspondiente “certificado de obtentor”.

Lo comentado en precedencia, permite sostener que

con el resefiado acto administrativo se acredita

R.M.D.R. exp. 11001-3103-019-2003-00327-1 17
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novedad”, accedié a la proteccién reclamada en la

demanda.

Por la misma razén antes expuesta, tampoco alcanza
aquella connctacién el dislate que se le enrostra al
sentenciador al acoger la defensa referente a que "“a
demandada es adquirente de buena fe”, Dues a pesar de no
acreditarse las circunstancias acerca de cémo liegé la
especie a su poder o que la titular de 10s “derechos de
obtentor” le hubiere conferido licencia o autorizacion,
accedié a la pretension de amparo, por lo que nc hay
lugar al quiebre del failo.

10. Lo analizade en este acépita muestia
adecuadamente que el reproche no tiene vocacion juridica
para su prosperidad.

CARG(O TERCERGD

1. Apovyada en la “causal primera” de casacion del
canon 368 del Cddigo de Procedimiento Civil, la parte
recurrente denuncia “violacién indirecta” de la ley sustancial
"por falta de aplicacién de los literales a y c del articulo 243 de la

Decisién 485 de 2000”, debido a los yearros facticos en la
estimacién de varios medios de prueba.

2. Se recrimina al sentenciador por aseverar gue "e/
solo hecho de estar acreditado el numero de material vegetal
(plantas) explotado ilegalmente y el precio de la licencia o valor de

las regalias”, no probaba el dafio reclamado; ademas por

R.M.D.R. exp. 11001-3103-019-2005-00327-C1 i9
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e). Contratos mediante los cuales las prenombradas
empresas “han conferido licencias o autorizaciones para el cultivo
y explotacién” de las aludidas “nlantas florales”, fijando

condiciones juridicas y econdmicas.

4. Concluye gue los medios de prueba relacionados

demuestran “/a infraccion cometida, su extension y el valor de los
dineros que habrian recibido {..) en caso de que la demandada no
hubiese cometido la infraccion, (...); siendo ello uno de los criterios
indemnizatorios que deben tenerse en cuenta en este tipo de

procesos”.
CONSIDERACIONES

1. En razodn del aspecto cuestionado en el reproche,
basta memorar que el valor de los perjuicios pretendidos
estdn representados por los dineros que las actoras
dejaron de percibir, segin los hechcs ce la demanda, “por
la no realizacion del negocio de venta d2 miniplantas”y “por la no

suscripcion de las licencias de explotacién y pago de regalias”.

2. El ad guem negd el éxito a esa sigiica apoyado
en que el literal a) del articulo 243 de la Decisién 486 de
2000, reconace como beneficiario a quien ha sufrido la
afectacion patrimonial, que para el caso corresponde "af
obtentor de la licencia, pero solamente respecto de la variedad
vegetal conocida como Hilrap” y, al examinar 10 dicho pcr el a-
quo, interpreta gue el dafo lo establecid a partir "del simple
hecho de habzrse puesto de acuerdo demandante y demandada en
fa cantidad de variedades de plantas cuftivadas (...) y def solo hecho

R.M.D.R, exp. 11001-3103-019-2005-00327-01 21
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variedades vegetales protegidas” y €| momento a partir del

cual comenzd el amparo provisional de las mismas,

4. La problematica abordada en el cargo objeto de
estudio, recae sobre el tema de la “indemnizacion de
perjuicios”, derivada de la afectacion patrimonial irrogada
por el desconocimiento ¢ violacion de “derechos de chtentor
vegetal”, para el caso, ios que afirman fener las empresas
demandantes.

Dado el problema juridico que comporta la
“indemnizacion de perjuicics”, la Corte para ambientar la
“interpretacién prejudicial” sometida a consideracion del
“Tribunal Andino de Justicia”, se cuestiond si “en la legislacidn
interna de Colombia existe remisién para aplicar al ‘régimen comun
de proteccidn de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales’ en fo que fuere compatible, la regulacién sobre las
‘acciones por infraccion de derechos de la propiedad industrial’
contenida en la 'Decisién 486 de 2000 de la Comisién de la
Comunidad Andina’” y, ante esa circunstancia le solicité

conceptuar acerca de “iqué alcance tienen en lo reiativo a
dafios o perjuicios los articulfos 239 y 243 ibidem, en cuarito a los
legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos
que comprenden?”

Al absolver fa consuita el citado érgano jurisdiccional,

reccnoce gque “la Decision 345 de la Comisidn del Acuerdo de
Cartagena no hace referencia al tema de dafios y perjuicios y su
célculo, dejando, en consecuencia, su reglamentacién al Derecho
Interno del Pais Miembro, conforme al principic de complemento
[indispensable] (...).

R.M.D.R. exp. 11001-3103-019-2005-00327-01
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reprochd que “a indemnizacién la establecid con base en un
factor diferente, referido a la cantidad de piantas cultivadas,
muitiplicado por el valor de! material vegetal, constituido esto por el
valor de las regalias (..), de donde deviene inocultable que el
perjuicio deducido en la sentencia fue calculado scbre elementos

hipotéticos, no sefialados en la ley (...)".

6. Lo anterior evidencia que la razon esencial para
que el sentenciador denegara la pretensi¢n de la
indemnizacion de perjuicios derivados de “ia neo realizacion
del negocio de venta de miniplantas” Yy poOr "“la no suscripcion de
las licencias de explotacion y pago de regalias”, se encuentra en
la consideracion de que estimd que tales rubros o
componentes del dafio, no corresponden a los iegalmente
previstos, pues los ahi autorizados son los originados en
"la “explotacién que efectivamente hubiere llevado a cabo la
infractora de los derechos de obtentor”, sin que su fundamento
lo haya inferido de la valoraciéon probatoria y, aunque
tangenciaimente alude a la labor desplegada en ese
ambito por el a-quo, lo hace para enfatizar gue ese
funcionario apoyd la decision en supuestos no

contemplados en la norma que regula esa materia.

Ante esa circunstancia, el embate luce desenfocado,
porque ia conclusién de! sentenciador esta cimentada en
la interpretacion y aplicacién de un precepto legal, mas no
en el resultado de !a estimacion de los elementos de
juicio, que es el aspecto tomado en cuenta por ia censura
para orientar el cargo.

R.M.D.R. exp. 11001-3103-019-2005-00327-01 25
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Comunidad Andina de Naciones y del articulo 238 de la Decisién

486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones”.

2. Ei ataque enfreria el criterio que tuvo el Tribunal
para no reconocer legitimacién en la cause a "Hills de
Colombia Ltda.”, al estimar que "solamente cuenta con la calidad
o condicién de licenciatario exclusivo del obtentor” y, entender
que “ef articulo 23 de la Decision 345 de 1993” confiere aquella
prerrogativa unicamente “a/ titular del certificado de obtentor”,
sin tener en cuenta que ademds de la citada disposicion
comunitaria, tambien son apiicables sus ncrmas
reg!amentarias, entre otras, el Decretc 533 de 1994, la
Resolucién 1893 de 1995 expedida por el ICA,
autorizando el canon 59 de este (ltimeo acto
administrativo, al "(...) beneficiario de una licencia la legitimacion

para iniciar las acciones para la proteccion de los derechos de

obtenter vegetal”,

Agrega la censura, que las leyes civiles y procesaies
internas, “apficables al caso en concreto, establecen Gue no

solamente el titular de un derecho o propietario de una cosa se

encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar la
indemnizacion de los perjuicios por el dafio infringido” y, en ese
sentido invoca el articulo 2342 del Codigo Civil,
reprochando que el Tribunal no lo tuvo en cuenta, a pesar

de que "reconoce legitimacién en la causa a terceros usuarios,
usufructuarios, tenedores, etc., sin limitarla (Unicamente al
propietario o titular del derecho lesionado”;, asi MisMo €l inciso
3¢ del precepto 82 del Cédigo de Procedimiente Civil, a la
cual le da el caracter de "norma sustancial” y, que al regular

R.M.D.R. exp. 11001-3103-019-2005-00327-01 27
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2. El ataque por la via directa se caracteriza, como
lo ha iterado la jurisprudencia de esta Corporacion,

porque el “(..) juez quebranta derechamente la ley, esto es, que
realiza un juicio reglamentario completamente equivocado y alcjado
de lo gue las normas reconocen, mandan o prchiben, por cuanto
esta clase de violacibn del ordenamiento juridico ‘se da
independientemente de todo yerro en la estimacion de ics hechos,
0 sea, sin consideracion de la conviccién que haya tenido en cusnta
el sentenciador en su juicio’ (...). 'Ciertamente, el atague por esfa
camino presupone que la censura acepta de meanera plena y en su
integridad la valoracion probatoria realizada por el ad quem, y de la
cual no se puede separar ni un apice; (...). ‘Sotre el particular la
Sala ha doctrinado de modo pacifico, entre ctras, en la sentencia de
casacion n° 027 de 22 de marzo de 2007 expediente 00053-01, lo
qgue a continuacion pasa a reproducirse: 'Como se sabe, las
acusaciones propuestas por lz2 via directa de la causal primera de
casacion se encuentran encaminadas a establecer que el
sentenciador infringié una norma de derecho sustancial, sin que
hayan mediado errores en la contemplacién material de los heches
y pruebas, por lo que se trata de un reproche que se desarrolla en
un campo estrictamente juridico, ctiva prosperidad depende de gue
el impugnador consiga demostrar la faita de aplicacidon de los
preceptos llamados a gobernar el caso, la actuacién de los que ro
resultan pertinentes, o la incorrecta interpretacion de aquélios (..).
Sobre ese particular, de antiguo tiene dicho la Sala que, cuando es
seleccionada la via directa, (..) la actividad dialéctica del
impugnador tiene que reaiizarse necesaria y exclusivamente en
torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o
aplicados indebidamente, o erréneamente interpretados; pero en
todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideracion
que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya
hecho en relacién con las pruebas (...)” (sent. cas. civ. de 16 de

mayo de 2011, exp. 2000-9221).

R.M.D.R. exp. 110G1-3103-018-2005-00227-01 29
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evitar o hacer cesar fos actos que constituyan una infraccion o
violacion a su derecho y obtener las medidas de compensacion o de

indemnizacién correspondientes” y, relaciona las conductas
que sin el consentimiento del “titular del derecho” estan
prohibidas a terceros, resefando aigunas excepciones,
también prevé que el “titular de un Certificade de Obtentor

podrd conceder licencias para la explotacion de la variedad”
(preceptos 4° a 6°, 14, 17, 23, 24, 29).

b). En desarroiio de la facultad reglamentaria de la
citada "Decisién”, se diztd el Decreto 533 de 8 de marzo de
1994, en el que se dispuso que el “Instituto Cclombiano
Agropecuario, ICA, serd la autoridad nacional competente para
aplicar el Régimen de Proteccion a las Variedades Vegetales”,
determinando sus funciones y se plasman aigunas
precisiones sobre el "reconocimiento y registro de los derechos
del obtentor”, “los derecf:08 y obligacicnes del obtentor”, el
tramite de la "solicitud para el otorgamiento de un Certificado de
Obtentor” y, en el canon 15 se previt: "En caso de infraccion
de los derechos conferidos en vircud de un Certificado de Obtentor,
se agplicaran cuando sean compatibles con el presente Decreto, fas

normas y procedimientos que establece e! Codigo de Comercio,
respecto a las infracciones de los derechos e propiedad industrial,

(...)"

c). Por su lado el “Instituto Colombiano Agropecuario”,
como encargado de aplicar el mencionado régimen,
comenzd por asignar esa responsabilidad a la Subgerencia
de Prevencidbn y Control - Divisidon de Semillas
(Resolucidn 1974 de 1994), y mediante la nimero 1883

R.M.D.R. exp. 11001-3103-C19-2005-00327-01 3
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Sala de Casacién Civnf

" de Cartagena y de las normas nacionales que la desarrolian y que,
una vez modificadas algunas normas, la Union no encontrd objecion
en aplicar la normatividad subregional, no existe riesgo de que una
vez vigente el convenio que se estudia, Colombia desatienda sus

obligaciones regionales”.

4. En la consulta elevada al Tribunal Andino de
Justicia, acerca de! entendimiento de las disposiciones que
regulan el asunto en discusion, se le preguntd lo

siguiente: “éLas prerrogativas consagradas en los articules 23 y

24 de la 'Decision 345 de 1993 puede ejercitarlas la persona
natural o juridica beneficiaria de una licencia o autorizaciéon
conferida por el titular de los derechos de obtentor de variedad
vegetal protegida? y <Jqué abarcan o a qué se extienden las

‘medidas Jde compensacién o de indemnizacion’ ahi refzridas?.

En la respuesta emitida sobre el particular,
conceptud que “feJl tituiar de un Certificado de Cbtentor, tiene
derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento puedan,
respecto del material de muitiplicacién o reproduccion de le
variedad protegida: producir ¢ reproducir (multinlicar), preparar a
los fines de produccion o multiplicacién, ofrecer en venta, vender o
comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para
cualquiera de los fines mencionados” y también expuso que
"(..) podrd conceder a otra persona natural o juridica, licencia
exclusiva o no exclusiva para la explotacion de una variedad

protegida, mediante contrato escrito”.

En cuanto al licenciataric, indicé que “podréd sjercer las
acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la
variedad licenciada, sin mas requisitos que el de notificar

fehacientemente al titular el ejercicio de la accién”.

R.M.O.R. exp. 11001-3103-019-2005-00327-C1 33
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no a los requisitos indispensables para la integracién y desarrollo
vélido de éste’ (...), la ‘legitimatio ad causam’ consiste en la identidad
de la persona del actor con la persona a la cual ia ley concede la
accidon (legitimacién activa) y la identidad de la persona del
demandado con la persona contra la cual es concedida la accién

(legitimacién pasiva)’ {...)” (sentencia de 12 de junio de 2001,
exp. 6060).

6. El estudio del asunto, permite inferir que el
sentenciador transgredio la ley sustancial, porque sin
discrepar en cuanto a que la prenombrada empresa tiene
la condicidn de “icenciataria exclusiva de la titular del certificado
de obtentor”, apoyado en el “articulo 23 de la Decisidn 345 de
1993”, determindé que no estaba juridicarnente habilitada
para promover la accidén y reclamar la proteccién de los
derechos inherentes a la calidad invocada, tampoco la

correspondiente indemnizacidn de perjuicios.

Esa posicion es contraria a la interpretacion de las
normas aplicables al litigio en ese punto, puesto que el
citado organo jurisdiccional subregicnal, acerca de las
prerrogativas contempladas en los preceptos 23 y 24 de

la Decision 345 de 1993, conceptud en lo pertinente que
el licenciatario podré ejercer las acciones reconocidas al titular del
Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin mas requisitos
que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la

accién”, situacion gue ademds para el caso colombiano,
goza de suficiente claridad, en virtud a que en e! articulo
59 de la Resolucion 1893 de 26 de junio de 1995

expedida por el ICA, se previno que “/ejl titular de un

R.M.D.R. exp. 21001-3103-019-2005-00527-01
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7. El desacierto juridico puesto de presente,
conduce a la prosperidad del reproche examinzdo, lo cual

implica el quiebre parcial del fallo impugnado.
CARGO CUARTO

1. Estd cimentado en la “causal primera” del canon
368 del Codigo de Procedimiento Civil y se ataca la
sentencia al estimar que transgrede directamente la ley

sustancial "por falta de aplicacién de los articulos 1608 y 1613 del

Cédigo Civil y del articulo 90 del Cédigo de Procedimiento Civil y
aplicacion indebida del articulo 65 de la Ley 45 de 1990 (intereses

moratorios)”.

2. El cuestichamiento recae sobre la conclusion del
Tribunal segln la cual no es valido el cobro de “intereses
moratorios” sobre las "“sumas de dinero a que resultara

condenada la sociedad demandada”, ya que esos réditos "“se
generan unicamente desde el momento mismo de la mora y a partir

de esta”.

Reclama el censor porque esa interpretacion es
contraria al ordenamiento juridico, ya que |la
indemnizacion suplicada se origina en la violacicn de
derechos de propiedad industrial, para este caso del
obtentor de las referidas “variedades vegetales” y que la
accionada es responsable de los dafios desue el mismo

momento de la infraccién, "ya que a esta fecha ha incurrido en
mora al tenor de lo dispuesto en el inciso 2° del articuio 1608 del

Cédigo Civil (...)"; asi mismo porgue les aludidos “intereses”

R.M.D.R. exp. 11001-3103-019-2005-G032/-01 37
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Sin embargo, en los eventos de responsabilidad civil
extracontractual, modalidad a lg gque c¢orresponde la
invocada como fundamento de la siplica resarcitoria,
aungue con caracter especial, es claro que solo a partir de
la concrecidn o cuantificacion de agueila, pueden
generarse réditos, dado gue es en ese momento que se
establece el monto en una suma liguida y la oportunidad
para hacer el pago, empero no corresponden en este caso
a los de naturaleza "mercantit”, porque no derivan de un
"acto o negocio” de esa indole, hailandose el sustento para
su exigencia, en el articulo 1617 del Cddigo Civil, y asi lo

ha entendido la jurisprudercia de esta Corporacion.

En cuanto al tema relativo al mecmento en qgue
comienz:n a generarse l0s “intereses” sobre conganas por
perjuicios, la doctrina de la Corte en sentencia n® 076 de

3 de agosto de 2004 exp. 007447, expus0: “No obstante lo
determinado por los peritos en punto de los intereses y para fijar
los precisos rubros de la condena qgue se hace, en sede de instancia
la Corte sigue fos lineamientos trazados en el falio de 11 de Julio de
2001 (exp. No.6201) que guarda notoria similitud temdtica con
este. Alli se planteé qgue ‘en cuanto a las indemnizaciones
procedentes, que la sociedad demandante concreta en intereses de
mora desde la presentacion de la demanda y el perjuicio moral, es
pertinente concluir que el primer concepto opera tinicamente en
virtud del incumplimiente que se suscite por el no pago de la suma
fiquida que concrete la sentencia de condena, y asi se resoiverd en

este caso; (...)".

5. Es de advertir, que la citada regla sole aplicara a
ta demandante “Hills de Colombia Ltda.”, en el evento de

R.MO.R. exp, 11001-3103-019-2005-00327-01 39
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IV. DECISION

En mérito de lo anatizado, la Saila de Casacidén Civil
de la Corte Suprema de Justicia, administrando iusticia en
nombre de la Republica y por autoridad de la ley, CASA
PARCIALMENTE [a sentencia de 31 de diciembre de
2010 proferida por la Sala Civil de Descongestién del
Tribunal Superior dei Distrito Judicial de Begota dentro del
ordinaric de “Hills de Colombia Ltda.” ¥ “E.G. Hill Company Inc”
contra C.1I. La Magdalena S.A.

No imponer “condena en costas” a |a parte que formuid

el presente recurso extraordinario.

Decretar de oficio la practica de una pericia para

verificar los siguientes aspectos:

a). Indicar qué significa técnicamente “miniplantas”,

aplicado ese concepto en el contexto de este iitigic.

b). Con base en los datos que obran en el
expediente, determinar !a cantidad de “minislantas” que
pudo haber utilizado “C.I. La Magdalena S.A.”, para la
formacidon de sus cultivos de la nombrada planta
ornamental en cuanto a las “variedades Hilrap y Hilmoc” y su
“valor comercial”, considerando para ello la época en que

estaban aptas para su “comercializacién”.
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