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~ SOBRE EL DERECHO DE SINCRONIZACI ON:
“tMUSICA, MAESTRO!” (S1, PERO MIENTRAS SEA PROPIA)

Apropiarse de una melodia ajena tiene sus consecuencias.

En dialecto napolitano ‘guaglione’ quiere
decir muchacho (‘pibe’, en portefio). Segun
el contexto, ‘guaglione’ puede referirse tam-
bién a un ladron o ratero. Los portefios lo a-
similariamos a algo asi como ‘pibe chorro’.
(‘Guaglione’ es la raiz etimoldgica de la pa-
labra ‘wallyo’, usada con el mismo sig-
nificado —un ladrén joven— en el “slang”
neoyorquino).

Pero ademas es el titulo de una cancion, cu-
ya musica fue compuesta por Giuseppe Fan-
ciulli. Su letra fue idea de Nicola Salerno.
En 1956, con Guaglione, ambos ganaron el
IV Festival Napolitano de la Cancion.

Hay varias versiones por distintos cantantes
italianos grabadas a lo largo del tiempo. En
1956 la Walt Disney Company adquiri6 los
derechos de reproduccion para los Estados
Unidos y fue adaptada al inglés con el titulo
The man who plays the mandolino. La canto
Dean Martin.

En 1958 se la tradujo al castellano y a través
de Démaso Pérez Prado adquiri6 ritmo de
mambo. Con ese formato, en 1994, fue usa-
da como musica de fondo para un corto pu-
blicitario de la cerveza Guinness, lo que la

llevé a ser publicada como disco single, que
rapidamente se coloco al tope de ventas en
Irlanda y el Reino Unido.

Guaglione también fue usada como fondo
musical de un video juego (Kingdom O’
Magic, 1996), de una serie televisiva y una
pelicula. En 2006 se grabd una nueva ver-
sion en inglés, con letra de Steve Crosby,
con el titulo Bella signorina.

Con su ritmo original, Guaglione es conoci-
da como Chiquillo, en Espana, donde la can-
to Irene Valencia.

Entre una cosa y otra, Guaglione se convir-
tié en una mina de oro para Disney... y tam-
bién para el propietario original, una socie-
dad italiana con el nombre de Accordo Edi-
zioni Musicali SRL, que retuvo los dere-
chos para todo el mundo (excepto los cedi-
dos a Disney).

En noviembre de 2015, a través de los cana-
les italianos de television de Mediaset SpA y
Rete Televisive Italiane SpA (RTI) se co-
menz6 a difundir un corto publicitario de un
caramelo masticable llamado “Selphie Ener-
gy Gum”, fabricado por Selphie Project SRL
y distribuido por Gestipharm SRL.



Hasta ahi todo bien... pero al corto se le ha-
bia “sincronizado” (esto es, agregado como
banda de sonido) la melodia de Guaglione...
isolo que sin el permiso de Accordo, su pro-
pietaria!

Esta, en marzo de 2016, envid varias cartas
intimando a Selphie (el fabricante de los ca-
ramelos), Gestipharm (su distribuidor) y a
los canales de television, sin resultados.

Entonces, en octubre de 2016, Accordo de-
mando a fabricante y distribuidor en Milén,
“por violaciéon del derecho de autor por sin-
cronizacion ilicita de un fragmento musical
en un spot televisivo, resarcimiento de da-
fos, sanciones penales, remocion del video y
publicacion de la sentencia”, segun el re-
clamo'.

Accordo pidié que se determinara “la ilicitud
del uso de la obra musical ‘Guaglione’ por
parte de Selphie, y, por consiguiente, la exis-
tencia de una violacién de los derechos de
utilizacion econdmica exclusiva de Accordo
y prohibir a Selphie cualquier otra utiliza-
cioén de esa obra, amén de condenarla al re-
sarcimiento de todos los dafios sufridos (cal-
culados en sesenta mil euros)”.

Accordo exigi6 también que se fijara una
multa de mil euros diarios por cada violacién
de la sentencia, en caso de que ésta le fuera
favorable, o por cada dia de atraso en el
cumplimiento de lo que el juez ordenara.

Segun la organizacion de la justicia italiana,
en Mildn, donde se plante6 la demanda, fun-
cionan tribunales especializados en cuestio-
nes empresarias, cuyas decisiones siempre

"'In re “Accordo Edizioni Musicali SRL c. Gesti-
pharm SRL y Selphie Project SRL”, Tribunal de Mi-
lan en Materia de Empresa, Seccion XIV Civil, exp.
RG 54984/2016 24 septiembre 2020. Sentencia n.
6832/2020 publicada el 2 noviembre 2020.

resultan interesantes analizar por el grado de
especializacion de los jueces que las dictan.

Selphie (a pesar de no contestar la demanda
y quedar rebelde) admitié ante el tribunal
haber cometido un hecho ilicito y estar dis-
puesta a llegar a un acuerdo.

Las cadenas de television (también deman-
dadas), a su vez reconocieron haber trans-
mitido los avisos publicitarios por varias re-
petidoras, por You Tube y a través de las
redes sociales Facebook y Twitter (con el
‘hashtag’ #Guaglione en este ultimo caso)
desde noviembre de 2012, indicaron la can-
tidad de veces, las bandas horarias y la fre-
cuencia con que fueron difundidos y por
qué canales. Las cadenas televisivas comu-
nicaron haber cesado las transmisiones el 12
de diciembre de 2015. Las redes sociales
dieron de baja los avisos en abril y junio de
2016.

Fue tan intensa la campafia publicitaria que
Publitalia 80 SpA, la agencia contratada por
Selphie, le otorgd una bonificacién sobre
sus servicios.

Gracias a la prueba documental presentada
por Accordo ante el tribunal, éste tomo nota
de varios otros casos de “sincronizacién”
(entre ellos el de la obra musical Parole
parole, por el que Edizioni Curci SRL co-
bré 35.000 euros; el de lo che non vivo
(senza te) por el que la propia Accordo per-
cibi6 45.000 euros y el de Il regalo piu
grande por el que Vodafone pagod 20.000
euros), con lo que se demostré la existencia
de un mercado activo y floreciente. Por los
derechos de sincronizacion de otras cancio-
nes se llegd a pagar 100.000 y hasta
200.000 euros.

Accordo se preocup6 por hacer también que
las redes de television y los proveedores de
telecomunicaciones por Internet informaran



al tribunal las sumas recibidas por difundir
el corto publicitario.

Pero la demanda conjunta de Accordo con-
tra Selphie y Gestipharm (fabricante y dis-
tribuidor de los caramelos, respectivamente)
y contra las cadenas de television, hizo que
Gestipharm por medio de una contra-de-
manda —técnicamente, una “reconvencion”—
presentara también sus reclamos contra los
restantes demandados.

En efecto, como distribuidora, Gestipharm
dijo haber sufrido graves dafios como con-
secuencia del cese de la campafia publici-
taria de los dichosos caramelos que (me-
diante contrato con su fabricante) se habia
comprometido a vender en toda Italia, por
culpa tanto de Selphie como de las redes
televisivas que cesaron la exhibicion de los
cortos publicitarios. De paso, aprovechd pa-
ra incluir en la demanda a la agencia Pu-
blitalia 80 SpA.

Gestipharm afiadié que la demanda contra
ella era absolutamente infundada, puesto
que “no habia desarrollado actividad alguna
activa u omisiva que hubiera concurrido
causalmente a la producciéon del evento da-
noso”. Ademads, “jamas recibid beneficio o
ventaja econdémica alguna” como conse-
cuencia de la violacion de los derechos de
Accordo.

Publitalia 80 SpA, por su lado, presentd una
defensa basada en que no habia razén algu-
na para que se la demandara (técnicamente,
una ‘excepcion de falta de legitimacion pa-
siva’).

En marzo de 2019, Accordo, Gestipharm,
las redes de television y la agencia publi-
citaria llegaron a un acuerdo.

Por consiguiente, la demanda qued6 redu-
cida al reclamo de Accordo contra Selphie
por el uso no autorizado de la musica y el de

Gestipharm contra esta ultima (por el cese
de la campana publicitaria).

Con respecto a la demanda de Accordo con-
tra Selphie “por violacién del derecho de
sincronizacién de una obra musical, de na-
turaleza autoral”, el tribunal dejoé en claro
que “en atencion a su naturaleza exclusiva,
absoluta y oponible a terceros, la obra mu-
sical no puede ser legitimamente reprodu-
cida, utilizada o sincronizada sin el consen-
timiento del titular de los respectivos dere-
chos”.

“La falta de autorizacién”, agregd, “implica
la violacion de los derechos exclusivos. En
particular, el derecho de sincronizacién con-
siste en el derecho a acoplar o asociar obras
musicales o fonogramas con obras audio-
visuales o de otro tipo y se lleva a cabo
mediante su fijacién sincronizada con una
secuencia de imagenes”.

“La sincronizacioén™ aclard el tribunal, “es
entonces un acto complejo que permite a-
daptar la obra musical, creando un producto
nuevo y distinto. Las actividades que re-
quiere la sincronizacién (como la fijacion de
la obra en un soporte o medio audiovisual,
idoneo para reproducir sonidos o imagenes;
la reproduccion de la obra y su insercion en
un nuevo producto, lo que necesariamente
presupone su manipulaciéon y adaptacion)
remiten a derechos exclusivamente reserva-
dos al autor o al editor”.

En particular, resalté el tribunal, “la sin-
cronizacion de fonogramas requiere el con-
sentimiento del productor fonografico”.

Establecido ese aspecto, quedaba por esti-
mar los dafios sufridos por Accordo. Esta,
como dijimos, los habia estimado en 60.000
euros.

El tribunal decidi6 usar “como parametro de
evaluacion, el precio del consentimiento’;



es decir, “el importe que el titular de los de-
rechos habria verosimilmente solicitado a la
demandada para permitirle el uso de la obra
musical en su publicidad”.

“El precio del consentimiento debe tener en
cuenta, como elemento de ponderacion, la
duracion del dafo y la notoriedad de la obra
utilizada”. Con ese proposito, el tribunal en-
tendié que no era necesaria una pericia téc-
nica, “a la luz de varios factores: los con-
tratos que ha celebrado Accordo con terce-
ros extrafios al pleito para la sincronizacion
de algunas piezas musicales en otros tantos
spots publicitarios, en los que se establecid
especificamente el precio del consentimien-
to con el titular de los respectivos derechos,
entre importes que oscilan entre los €
20.000 y los € 120.000; la duracion de la
violacion en las redes televisivas (entre el 9
de octubre y el 10 de diciembre de 2015);
del empleo de multiples canales promocio-
nales y del uso del hashtag ‘Guaglione”, y
lo establecio en € 50.000, que ordeno fueran
pagados a Accordo.

También establecié una multa diaria para el
caso de que Selphie volviera a violar los de-
rechos de Accordo.

El tribunal pas6 a analizar la demanda de
Gestipharm contra Selphie por los dafios
sufridos por aquélla como consecuencia del
cese de la campafia publicitaria de los cara-
melos (y que estimo en € 100.000).

El tribunal record6 la existencia de un
“contrato de concesion exclusiva para la
venta en el territorio italiano de los cara-
melos ‘Selphie Energy Gum’”, bajo el cual
Gestipharm debia actuar como concesio-
nario/distribuidor y Selphie como conceden-
te/fabricante.

Gestipharm se quejé de haber comprado una
importante partida de caramelos, cuya colo-
cacion en el mercado se vio frustrada a raiz

de la falta de una adecuada campafia Publi-
citaria por parte de Selphie, interrumpida a
raiz de las quejas de Accordo.

Pero el tribunal rechazé el reclamo de Ges-
tipharm. Lo hizo sobre la base de que la
prueba solo habia demostrado una compra
de caramelos por € 50.000, pero no la exis-
tencia de un “contrato de concesion exclu-
siva” o la existencia de una obligacion de
Selphie de promover comercialmente la
venta de las golosinas objeto del suministro.

Peor aun: no se demostro la existencia de un
nexo causal entre la ausencia de promocion
y la falta de ventas de los caramelos. Como
de costumbre, falta de pruebas.

Lo que resolvio el tribunal italiano coincide
con lo que, casi con certeza, habria resuelto
un tribunal argentino. Existen antecedentes
de casos referidos al “derecho de sincroni-
zacion” en nuestro pais —a pesar de que esa
expresion no estd definida en ley alguna—,
en los que se ha establecido que “la inclu-
sion de toda obra musical preexistente en
una produccion audiovisual protegida por
los derechos de autor debe ser expresamente
autorizada por sus propietarios”.

Pero los tribunales argentinos han ido mas
lejos (y han hecho bien al hacerlo): “el pa-
go de los derechos de sincronizacion no im-
plica en ningun caso la cesion de los de-
rechos [para] la posterior difusion de la mu-
sica incluida en una produccion audio-
visual™.

“Es una pena”, dice el Filosofito, que nos
lee en borrador, que Selphie haya quedado
rebelde y no haya podido explicar sus ar-

2 In re “Sociedad Argentina de Autores y Composi-
tores de Musica ¢. AGEA SA”, CNCiv (J), exp.
78543/2004, 11 noviembre 2010, entre otros. En
https://www.diariojudicial.com/public/documentos/00
0/019/516/000019516.doc



gumentos para sentirse con derecho a usar
Guaglione como si fuera propia. Pero... ;no
beneficia al propietario de los derechos que
una melodia, compuesta tantos afos atras,
vuelva a ser escuchada? jQuizas eso la pon-
ga de moda otra vez! ;No pasd acaso en
Irlanda?”.

“No, Filosofito: la cosa no puede pasar por
ahi. El derecho de propiedad (del que for-
man parte los derechos de autor) tiene su
razon de ser. Seguramente la antigiiedad de
la musica hard que el precio a pagar por el
uso del derecho de sincronizacidon sea mas
bajo que el de una melodia mas reciente”.

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para mas informacion sobre este tema
pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electronico a
np@negri.com.ar.

Este articulo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.



