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incumplimiento de los articulos 165, 166 y 167 de la
Decision 486, y de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado
de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y la Interpretacion Prejudicial 441-IP-

DICTAMEN N° 006-2023

Reclamo interpuesto por el sefior Gustavo Leopoldo Avila Bustamante,
representante legal y Gerente General de la empresa LABORATORIOS ALFA
S.A., contra el Estado Plurinacional de Bolivia por presunto incumplimiento

de los articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486, y de los articulos 4,35y
36 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
y la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018

I._SUMILLA. -

(11 El sefior Gustavo Leopoldo Avila Bustamante, representante legal y Gerente General de
la empresa LABORATORIOS ALFA S.A. (en adelante, la “Reclamante” o
“‘LABORATORIOS ALFA S.A.) presenta ante la Secretaria General de la Comunidad
Andina (en adelante, “SGCAN”) reclamo contra el Estado Plurinacional de Bolivia por
presunto incumplimiento de los articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486, y de los
articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018.

2] El presente Dictamen se emite en el marco de lo dispuesto en el articulo 25 del Tratado
de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TCTJCA) (Decisioén 472) y
los articulos 13, 14 y 21 de la Decision 623 (Reglamento de la Fase Prejudicial de la
Accién de Incumplimiento).

Il. RELACION DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO (ANTECEDENTES). -

3] Con fecha 17 de febrero de 2023 se recibid, via electrdnica, por parte del sefior Gustavo
Leopoldo Avila Bustamante, representante legal y Gerente General de la empresa
LABORATORIOS ALFA S.A., el Reclamo por el supuesto incumplimiento sefialado en el
parrafo [1] del presente Dictamen, asi como sus anexos.

4] Mediante Nota SG/E/SJ/438/2023 de fecha 15 de marzo de 2023, la SGCAN determind,
luego de la evaluacién correspondiente, que la documentacion presentada por la
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Reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en los articulos 15y 16 de
la Decision 623, admitié a tramite el reclamo por incumplimiento y dispuso su traslado al
gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Nota SG/E/SJ/439/2023,
otorgandole un plazo de 45 dias para su contestacion. Asimismo, mediante Nota
SG/E/SJ/440/2022, la Secretaria General comunico a los deméas Paises Miembros dicha
reclamacion a fin de que presenten los elementos de informacion que estimaran
pertinentes.

5] Con fecha 20 de abril de 2023, mediante Oficio VCEI-192, el Estado Plurinacional de
Bolivia solicita una prérroga de quince (15) dias calendario adicionales al plazo concedido
mediante Nota SG/E/SJ/439/2023, para contestar el reclamo.

6] Mediante Nota SG/E/SJ/658/2023 de 24 de abril de 2023, la SGCAN concedio al Estado
Plurinacional de Bolivia la ampliacién de plazo solicitada por las siguientes razones:
i) La solicitud fue presentada dentro del plazo concedido para contestar el
reclamo.

i) En la solicitud se expone el motivo razonable para la concesion de la
prorroga, referida a que se requiere “un analisis conjunto con instancias
independientes del gobierno como el Organo Judicial, cuyos procedimientos
y formalidades internas requieren de mayor tiempo para consolidar una
posicion nacional frente al citado reclamo”.*

iii) Los dias de prorroga solicitados junto con el plazo otorgado para contestar
el reclamo no exceden de sesenta (60) dias calendario.

1 Mediante Nota SG/E/SJ/659/2023 de fecha 24 de abril de 2023 se comunica a la
Reclamante que la SGCAN dispuso la concesion de la prorroga.

8] Posteriormente, mediante Nota SG/E/SJ/775/2023 de 10 de mayo de 2023, la SGCAN
convoca a una Reunién Informativa con las Partes del proceso FP/03/2023, para el dia 16
de mayo del 2023 a horas 09:30 a.m. Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el
articulo 18 de la Decision 623, la SGCAN inform¢ a los demas Paises Miembros sobre la
realizacion de la reunién mediante Nota SG/E/SJ/755/2022 de 10 de mayo de 2023.

@ Mediante correo electronico de fecha 10 de mayo de 2023, Laboratorios ALFA S.A.
acredita a sus representantes a la reunién informativa [8].

(o] Mediante Oficio VCEI-192 de fecha 15 de mayo de 2023, el Estado Plurinacional de
Bolivia acredita a sus representantes a la reunion informativa [8].

n1 El 16 de mayo de 2023, se realiz6 de manera virtual la Reunién Informativa dentro del
proceso FP/03/2023, conforme la convocatoria realizada.

2] Mediante comunicacion s/n de fecha 15 de mayo de 2023, recibido en la SGCAN el 17 de
mayo de 2023, el Estado Plurinacional de Bolivia presento el escrito de contestacion al
reclamo y sus anexos; que fue admitido por la SGCAN mediante Nota SG/E/SJ/858/2023;
y puesto en conocimiento de la Reclamada y Paises Miembros mediante Notas

1 Foja 2 del Oficio VCEI-192, el Estado Plurinacional de Bolivia de fecha 20 de abril de 2023.
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SG/E/SJ/856/2023 y SG/E/SJI/859/2023, todas remitidas con fecha 19 de mayo de 2023
respectivamente.

lIl. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS O CONDUCTAS MATERIA
DEL RECLAMO. -

13] En su escrito la Reclamante sefiala como medidas cuestionadas las siguientes:

“2.1.- Sentencia No. 39 pronunciada dentro del Proceso Contencioso
Administrativo de fecha 22 de abril del afio 2019, emitida por el Sr. Esteban
Miranda Teran, en su calidad de Presidente de la Sala Contenciosa
Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia.

2.2.- Resolucién Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de
agosto del 2022, emitida por el sefior: Rafael Rodrigo Soto Frias, en su
calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual - SENAPI.2

(...) al no haber aplicado de manera coherente y légica la Interpretacion
Prejudicial No. 441-1P-2018 en la Sentencia No. 39 de fecha 22 de abril del
2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa
Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia. Dr. Esteban Miranda Teran, ni en la Resolucion
Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de agosto del 2022
emitida por la Direccion General ejecutiva del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual-SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr.
Rafael Soto Frias, violandose los Arts. 4, 35 y 36 del Tratado de Creacién
del Tribunal de Justicia de la CAN, al no haberse aplicado de manera
correcta e incumpliéndose con lo sefialado por los Arts. 165, 166 y 167 de
la Decision 486 vy, la Interpretacién Prejudicial 441-1P-2018, dentro del
presente caso que de manera contradictoria a la normativa comunitaria
antes descrita, Declara improbada la Accién de Cancelacion seguida por
esta parte en contra del Registro de la marca “LAGRICEL OFTENO.?”

[14] Y en cuanto a las normas comunitarias que se vendrian infringiendo, la reclamante
sefiala que son las siguientes*:

i) Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus
articulos 4, 35y 36.

ii) Decision 486 en sus articulos 165, 166 y 167 y la Interpretacion Prejudicial 441-
IP-2018.

IV. REUNION INFORMATIVA

5] En el marco de lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 623, la SGCAN, de oficio o a
peticion del reclamante o de un Pais Miembro, podra llevar a cabo reuniones con la
finalidad de recabar informacién complementaria y, de ser el caso, de realizar las
gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento.

2 Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 2.
3 Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 40.
4 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 1.
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6] En dichas reuniones la SGCAN prepondera la igualdad de trato a las Partes intervinientes
y Paises Miembros participantes, garantizando el derecho de todos los interesados en el
procedimiento.

171 La reunién informativa se llevé a cabo el 16 de mayo de 2023 con la presencia de las
Partes intervinientes y oportunidad en la que expresaron los argumentos reflejados en el
escrito del reclamo y sus argumentos de contestacion respectivamente, asimismo, la
SGCAN realizé algunas preguntas para aclarar algunos aspectos.

18] Habiéndose reiterado los aspectos de sus escritos la reclamante y la reclamada, a
continuacién, se resalta algunos comentarios de ambas partes.

9] La Reclamante expuso los argumentos de su reclamo principalmente en torno a los
siguientes tres aspectos:

1. Incumplimiento de la interpretacion prejudicial 441-1P-2018.

2. No hubo prueba alguna del uso continuo y efectivo de la marca
LACRICEL OFTENO (denominativa) de LABORATORIOS SOPHIA
S.A. DE C.V. o por persona autorizada.

3. Elcontrato de distribucion no estaba vigente al momento de la solicitud
de la cancelacion de la marca.

20] Lareclamada expresé sus argumentos, sefalando, principalmente, lo siguiente:

1. El mecanismo de solucion de diferencias de la Comunidad Andina no
es una instancia adicional al proceso contencioso administrativo a
nivel interno.

2. La prueba pudo ser materia de un recurso interno como la accion de
amparo o proceso contencioso administrativo.

3. La sentencia reclamada es del 2019, no hay una afectacién directa,
actual y vigente, por lo que no se cumple este requisito para la
admisibilidad del reclamo por incumplimiento.

4. No queda claro la forma en que se habrian incumplido los articulos
165, 166 y 167 de la Decision 486, y de los articulos 4, 35 y 36 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

5. El Tribunal Supremo de Justicia se ha ajustado estrictamente a la
interpretacion prejudicial 441-1P-2018.

V. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. -

5.1. Argumentos de la Reclamante

211 La Reclamante considera que el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en
situaciéon de incumplimiento en tanto que “...) la Sala Contenciosa y Contenciosa
Administrativa Social Primera, precedida por el Dr. Esteban Miranda Teran, actuando
como Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Proceso
Contencioso Administrativo presentado por la empresa SOPHIA HOLDINGS S.A. de
CV.., ha emitido la Sentencia de No. 39 fecha 22 de abril de 2019, estableciéndose los
siguientes criterios contrarios al derecho comunitario:
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‘PROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 160 a 168,
interpuesta por Sophia Holdings SA de CV, representada legalmente por
Claudia Carolina Finfera Gonzales; en consecuencia, se deja sin efecto la
Resolucion de Recurso Jerarquico N°DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de
mayo, pronunciada por la Direccidbn General Ejecutiva del SENAPI, asi
como la Resoluciéon Administrativa DPI/OP/REV- N° 0237/2016 de 30 de
diciembre, y la Resolucién Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo,
emitidas por la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI, debiendo
ésta Ultima emitir nueva resolucion tomando en cuenta los
fundamentos expuestos en la presente Sentencia"

Bajo las siguientes consideraciones: Al respecto, este Tribunal
aplicando el principio de verdad material o de primacia de la realidad,
considera que CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el titular del
registro de la marca Lagricel Ofteno para comercializar este producto,
comercializaciébn que sea hace evidente por las facturas que cursan en
obrados, de fs. 18 a 227 del Anexo 1, mas si tomamos en cuenta, el
Contrato de Distribucion de Productos Farmacéuticos celebrado entre
Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda., el 19 de enero de 2009
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos,
con vigencia de 3 afios, que demuestran la existencia previa de una
relacion comercial entre ambas empresas; con la aclaracion que, el titular
del registro de una marca, en caso de autorizar a una persona para hacer
uso de su marca, no necesita registrar este nombramiento en el SENAPI o
realizar mediante documento escrito; entonces, la realidad nos muestra
que, el titular de la marca consiente tacitamente su comercializacion, ya
gue no cursa ninguna accién que impugne la venta de la marca Lagricel
Ofteno registrado a nombre de Sophia

Holdings SA de CV (previa transferencia del registro por Laboratorios
Sophia SA de CV); por lo que se infiere el consentimiento del titular del
registro."”®.

221  Asimismo, la Resolucion Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de agosto
del 2022 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI del Estado
Plurinacional de Bolivia, en opiniéon de la Reclamante viola flagrantemente el derecho
comunitario por los siguientes aspectos:

“La Resolucion Administrativa DGE/DEN/J-No 163/2022 de fecha 22 de
agosto de 2022 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado
en Plurinacional de Bolivia, emitida por el Director General Ejecutivo Rafael
Soto Frias, dispone:

"PRIMERO: RECHAZAR el Recurso Jerarquico interpuesto por la empresa
LABORATORIOS ALFA LTDA, representada legalmente por ESTEBAN
SANTOS NUMBELA SAAVEDRA contra la Resolucion Administrativa
DPI/OPO/REV-No. 098/2021 de 15 de septiembre de 2021; en
consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes el acto administrativo
recurrido, sea con los demas recaudos de rigor.

SEGUNDO: DISPONER la devolucibn de obrados a la Direccion de
Propiedad Industrial a los efectos consiguientes."”

5 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 31 a 33.
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La cual se funda bajo los siguientes argumentos:

“En ese entendido, si bien la parte recurrente observé el andlisis realizado
a la Relacién Comercial respecto a: |) el vinculo entre Hugo Hernandez con
Laboratorios SOPHIA S.A. DE C.V,, Il) a la prérroga que justifique su
permanencia legal de Laboratorios SOPHIA, Sociedad de Responsabilidad
Limitada y Capital variable; esencialmente observé y cuestion6 el analisis
realizado al vinculo comercial entre el titular de la marca y la empresa
autorizada tomando en cuenta que la relacién comercial entre Laboratorios
SOPHIA S.A. DE C.V., Y CORMESA tenia una vigencia de 3 afios y no se
demostro la prorroga de dicha relacién, ya que la vigencia es anterior a los
tres afios previos de la presentacion de la demanda de cancelacion,
tampoco se habria demostrado la autorizacion del uso de la marca
LAGRICEL OFTENO.

Sobre tales argumentos puntualiza que la Direccion de Propiedad Industrial
del SENAPI emiti6 Resolucion Administrativa -ahora impugnada- aplicando
de manera vinculante y expresa los fundamentos vertidos en la Sentencia
No. 39 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que sobre el objeto de
andlisis expresamente determin6 que CORMESA LTDA estaba autorizada
para la comercializacibn de productos bajo la marca "LAGRICEL
OFTENO", comercializacibn que la realiz6 a través de las facturas
cursantes a fs.18 a 227, tomando en cuenta el Contrato de Distribucién de
Productos Farmacéuticos suscrito entre LABORATORIOS SOPHIA SA DE
CV y CORMESA LTDA, cuya realidad demuestra que pese a que el
vinculo comercial tenia una duracion de 3 afios, el titular de la marca
consintié tacitamente la comercializaciéon de su marca al no cursar ninguna
accion que

impugne la venta de productos bajo la marca "LAGRICEL OFTENO"
Asimismo, si bien la parte recurrente argumento que la Sentencia No. 39
es contradictoria al ordenamiento comunitario respecto a la valoracion de
la prueba y que pese a ello fue considerada por la autoridad administrativa;
cabe reiterar que el SENAPI como oficina nacional competente en la
gestion y administracion de la Propiedad Intelectual, como parte
interviniente del proceso contencioso administrativo se encontraba en el
deber de dar cumplimiento obligatorio a los fundamentos expresados en la
Sentencia No. 39, mas aun tomando en cuenta que la parte dispositiva de
la Sentencia dispuso respecto al SENAPI: "... debiendo ésta ultima emitir
nueva resolucion tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la
presente Sentencia." (sic), por ultimo, se dilucida que si bien la parte
recurrente consideraba que la Sentencia No. 39 era contradictoria al
ordenamiento comunitario se encontraba en la oportunidad de solicitar las
aclaraciones, complementacién y acciones ante la autoridad nacional
llamada por ley, de

igual manera, cabe sefialar que la norma comunitaria faculta también a las
partes a presentar acciones contra aquellas determinaciones que estimare
contrarias al ordenamiento juridico comunitario andino, no siendo plausible
ni oportuno legalmente cuestionar la Sentencia No. 39, en esta instancia
administrativa.”™

23] Al respecto, la Reclamante detalla sus argumentos dividiéndolos en dos grandes partes:
las pruebas de uso en un procedimiento de cancelacién de registro de marca y el caracter

8 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 33 a 35.
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vinculante de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.”

5.1.1.Antecedentes

24 Con fecha 18 de mayo de 2015, Laboratorios Alfa S.A. present6 demanda de cancelacion
por falta de uso de la marca "LAGRICEL OFTENO?”, de la clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza, con registro N° 89298-C, de titularidad de Laboratorios Sophia S.A.
deC.V.?2

251 Con fecha 28 de septiembre de 2015, Laboratorios Sophia S.A. de C.V. respondi6 a la
demanda argumentando que su marca se encuentra disponible en el mercado de manera
continua e ininterrumpida, mediante productos que son importados y vendidos en Bolivia
por la empresa Corporacion Mercantil Sudamericana Cormesa Ltda. (en adelante,
Cormesa Ltda.), desde el afio 2005 hasta la fecha. Asimismo, indicé que el documento de
certificacion de la relacion comercial emitido por Laboratorios Sophia S.A. de C.V., de
fecha 7 de septiembre de 2015, se encuentra en proceso de legalizacion, por lo que
solicit6 valorar la copia simple del mismo en base a los principios de informalismo, verdad
material y buena fe.®

26) Mediante Resolucién Administrativa N° 226/2016, del 23 de mayo de 2016, la Direccién
de Propiedad Industrial del Senapi, declaré probada la demanda y dispuso la cancelacion
del registro de la marca LAGRICEL OFTENO.

“declarado PROBADA la demanda de cancelacion interpuesta por
ESTEBAN SANTOS NUMBELA, en representacion legal de
LABORATORIOS ALFA LTDA., en consecuencia, se ordena proceder con
la CANCELACION de la marca LACRICEL OFTENO (denominativa) de
LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V., registrada bajo N°89298-C de
fecha 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase
internacional 5, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripcion en el
libro de registro respectivo."

271 La Reclamante sefala que la decisién se sustentd en que la demandada no cumplié con
probar, dentro del plazo legal, la relacion comercial con Cormesa Ltda. Asimismo, en
aplicacion del principio de verdad material se realiz6 una busqueda sobre las referidas
empresas, sin embargo, no se verific la existencia de la relacién comercial entre ambas.
En consecuencia, la documentacion aportada, de acuerdo con lo afirmado por la
Reclamante, no crea conviccion sobre el uso real, efectivo y constante de la marca
LAGRICEL OFTENO, por parte de su titular o por persona expresamente autorizada, por
lo que corresponde su cancelacion.

28] Por este motivo, con fecha 1 de diciembre de 2016, Laboratorios Sophia S.A. de C.V.
interpuso recurso de revocatoria contra la Resolucién Administrativa N° 226/2016 del 23
de mayo de 2016.1*

7 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 36 a 40.
8 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 3.

9 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 3.

10 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 4y 5.
11 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 6.
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29] Mediante Resolucion Administrativa DPI/OPO/REV-N° 237/2016 del 30 de diciembre de
2016, la Direccién de Propiedad Industrial del SENAPI, resolvié rechazar el Recurso de
Revocatoria y, en consecuencia, confirmd en su totalidad la Resolucion Administrativa N°
226/2016, considerando que de los medios probatorios presentados no se puede
determinar la existencia de una relacion comercial entre Cormesa Ltda. y Laboratorios
Sophia S.A. de C.V.22

Bo] Con fecha 30 de enero de 2017, Sophia Holdings, S.A. de C.V. (titular de la marca en
virtud de la transferencia concedida mediante Resolucion N° ST-377/2017), interpuso
Recurso Jerarquico en contra de la Resolucion Administrativa DPI/OPO/REV-N°
237/2016.2

@1 Mediante Resoluciéon Administrativa N° DGE/OPO/J-0135/2017 del 31 de mayo de 2017,
la Direccidbn General Ejecutiva del SENAPI, rechazé el Recurso Jerarquico y, en
consecuencia, confirmo6 de forma total la Resolucion Administrativa DPI/OPO/REV-N°
0237/2016 y dispuso devolver los obrados a la Direccion de Propiedad Industrial para los
efectos consiguientes. La decisibn se sustenté en que de los medios probatorios
presentados no se acredita una relacibn comercial cierta, efectiva y vigente entre
Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V.1

B2] Con fecha 9 de octubre de 2017, Sophia Holdings, S.A. de C.V. presentd6 demanda
contenciosa administrativa contra de la Resolucion Administrativa N° DGE/OPO/J-
0135/2017. La demanda se tramité en el proceso 318/2017-CA. En dicho marco se
solicito al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TICA) interpretacion
prejudicial.t®

@3] Las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo de Justicia al TICA, fueron:

o (Para establecer el curso de una marca por su disponibilidad en el
mercado, es exigible que el tercero autorizado tenga vigente la respectiva
autorizacion del titular?

e ¢Puede considerarse como real el uso de la marca si el producto se
encuentra siendo comercializado por un tercero aun cuando se encuentre
vencido el plazo de su autorizacion?

e ¢ Puede considerarse como suficiente o puede presumirse autorizacion del
titular el hecho que el titular de la marca no haya realizado reclamo alguno
por la comercializacion del producto por parte de un tercero cuyo periodo,
acordado mediante contrato expreso, haya expirado?

34 Con fecha 14 de diciembre de 2018, el TICA emitié la Interpretacion Prejudicial en el
441-1P-2018 atendiendo las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo de Justicia:

12 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 6 y7.

13 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 10.

1 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 10y 11.
15 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 13.
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Cuadro 1 - Interpretaciéon Prejudicial 441-1P-2018¢

Pregunta

Respuesta

¢ Para establecer el curso de una marca
por su disponibilidad en el mercado, es
exigible que el tercero autorizado tenga
vigente la respectiva autorizacién del
titular?

La norma andina no regula las condiciones
0 requisitos que debe cumplir el tercero
autorizado para el uso de la marca, por ello
se debera regular por la normativa nacional
interna, sin embargo, se entiende que si el
tercero es autorizado lo debi6 haber sido a
la fecha en que se prueba el uso de la
marca materia de la cancelacion.

¢Puede considerarse como real el uso de
la marca si el producto se encuentra
siendo comercializado por un tercero aun
cuando se encuentre vencido el plazo de
su autorizaciéon?

Esta figura tampoco esta regulada por la
norma comunitaria, sin embargo, debera el
titular probar que us6 la marca ya sea a
titulo propio, a través de un licenciatario o
de una persona autorizada para lo cual
debera adjuntar las pruebas de uso a la
fecha en que se retrotraen los tres afos
anteriores a la fecha de presentacion de la
accion de cancelacion y la autoridad por su
parte debera ratificar que quien la usoé
contaba con autorizacion del titular y que
cumpla los requisitos que dispone la norma
nacional interna.

¢Puede considerarse como suficiente o
puede presumirse autorizacion del titular
el hecho que el titular de la marca no
haya realizado reclamo alguno por la
comercializacion del producto por parte
de un tercero cuyo periodo, acordado
mediante  contrato  expreso, haya
expirado?

Antes que nada, debe dejarse en claro que
el titular de un derecho de propiedad
industrial esta facultado a iniciar accion por
infraccién dentro de los plazos legales.

El tema relacionado con el contrato
celebrado y su expiracion no impide que el
titular defienda su derecho y por tanto es
independiente si estd vigente o no el

contrato, la facultad de impedir el uso sin
autorizacion de terceros existe dentro de
los plazos legales que la ley contempla
para su ejercicio.

B5] Mediante Sentencia N° 39 del 22 de abril del afio 2019, el Tribunal Supremo de Justicia
(en adelante, TSJ) declaré probada la demanda y, en consecuencia, dejé sin efecto la
Resolucion de Recurso Jerarquico N° DGE/CANC/J-0135/2017, asi como las
Resoluciones Administrativas DPI/OP/REV-N° 0237/2016 y N° 226/2016, debiendo el
SENAPI emitir nueva resolucion tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la
sentencia.’

“(...) PROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 160 a 168,
interpuesta por Sophia Holdings SA de CV, representada legalmente por
Claudia Carolina Finfera Gonzales; en consecuencia, se deja sin efecto la
Resolucion de Recurso Jerarquico N° DGE/CANC/J- 0135/2017 de 31 de
mayo, pronunciada por la Direccién General Ejecutiva del SENAPI, asi
como la Resolucién Administrativa DPI/OP/REV-N° 0237/2016 de 30 de
diciembre, y la Resolucion Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo de
2016, emitidas por la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI,
debiendo ésta Gltima emitir nueva resolucién tomando en cuenta los

16 Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018 de 14 de diciembre de 2018, paginas 9 y 10.
17 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 13 y 14.
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fundamentos expuestos en la presente Sentencia”. (El resaltado es de la
Reclamante)

36] En la referida sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia determiné que Cormesa Ltda.
era la persona autorizada por el titular del registro de la marca LAGRICEL OFTENO para
usarla en el mercado, lo cual, se hace evidente por las facturas presentadas. Ademas,
sefialo el TSJ que el contrato de distribucion celebrado entre la referida empresa y la
titular de la marca demuestra la existencia previa de una relacion comercial entre ambas;
igualmente, advierte que el titular de la marca no ha realizado ninguna accién contra
Cormesa Ltda. que impugne la venta de la marca LAGRICEL OFTENO, por lo que, de
ese modo, la realidad muestra que el titular de la marca consiente tacitamente su
comercializacion.

371 Posteriormente, la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI, atendiendo a lo
dispuesto en la Sentencia N° 39 emitida por el Tribunal Supremo, emitié la Resolucion
Administrativa N° 041/2021 del 31 de mayo del 2021, declarando probada la demanda de
cancelacion en contra del registro de la marca LAGRICEL OFTENO.

"UNICO.- Declarar PROBADA la demanda de cancelacion interpuesta por
ESTEBAN SANTOS NUMBELA, en representacion legal de
LABORATORIOS ALFA LTDA., en consecuencia, en ejecucion de fallos
se ordena proceder con la CANCELACION de la marca "LAGRICEL
OFTENOQO" (Denominacién), concedida a favor de la firma de su actual
titular "SOPHIA HOLDINGS, S.A: DE C.V,, registrada bajo No. 89298-C,
de fecha 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase 5 de
Niza Internacional, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripcién en
el libro de registro respectivo, Sea con noticia de partes".'8

@8] Sin embargo, en opinibn de la Reclamante, de manera contradictoria se emiten las
Resoluciones N° DPI/OPO/REV N° 098/2021 del 15 de septiembre del 2021%° vy
DGE/DEN/J-N° 163/2022 del 22 de agosto del 20222°, que resuelven declarar improbada
la demanda de cancelacion, indicando que el SENAPI, como oficina nacional competente
en la gestién y administracion de la propiedad intelectual y como parte interviniente del
proceso contencioso administrativo, se encontraba en el deber de dar cumplimiento
obligatorio a los fundamentos expresados en la Sentencia N° 39 del TSJ.%

B9] Cabe mencionar que, la Interpretacion Prejudicial N° 441-IP-2018 establece de forma
clara que el TJICA no brindara respuestas que resuelven el caso en concreto, siendo que
se limitara a precisar el contenido y alcance de las normas que conformar el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los hechos

18 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 15.

19 La Direccién de Propiedad Industrial del Senapi acept6 el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolucion Administrativa N°
041/2021 y declaré improbada la demanda de cancelacion presentada contra la marca LAGRICEL OFTENO. Al respecto, la Direccién
considerd que en mérito a los fundamentos expuestos por el Tribunal Supremo a través de la Sentencia N° 39 del 19 de abril de 2019,
vinculante al presente caso, en base al principio de verdad material y primacia de la realidad, se evidencia la acreditacién del vinculo
comercial entre Laboratorios Sophia S.A. de C.V. (titular de la marca) y Cormesa Ltda., en base al consentimiento del titular para la
comercializacion de productos farmacéuticos LAGRICEL OFTENO en Bolivia, durante el periodo de prueba relevante, en forma real,
constante, continua e ininterrumpida; por lo tanto, debe cancelarse parcialmente el registro respecto de productos veterinarios e
higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apdsitos), materias para
empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destruccion de los animales dafiinos, fungicidas,
herbicidas.

20 |a Direccién de Propiedad Industrial del Senapi rechazé el recurso Jerarquico interpuesto por Laboratorios Alfa S.A. contra la
Resolucién DPI/OPO/REV N° 098/2021.

2% Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 14.
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materia del proceso, dado que la norma andina no regula las condiciones o requisitos que
debe cumplir el tercero autorizado para el uso de la marca, siendo que ello debera
regularse por la normativa nacional interna, vale decir, la Ley N° 2341 de Procedimiento
Administrativo y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, norma
gue no ha sido aplicada al momento de emitir la Sentencia N° 39 del TSJ.

40] Asimismo, la referida Interpretacion Prejudicial N° 441-IP-2018, en su apartado 4.2,
establece que el titular debera probar que usé la marca ya sea a titulo propio, a través de
un licenciatario o de una persona autorizada, para lo cual deberéa adjuntar pruebas de uso
gue correspondan a los tres afios anteriores a la presentacion de la accion de
cancelacion y la autoridad, por su parte, deberd ratificar que quien la us6 contaba con
autorizacion del titular y que cumplia con los requisitos que dispone la norma andina; sin
embargo, en opinion de la Reclamante, ello no fue interpretado de manera correcta por el
Tribunal Supremo de Justicia.

411 Afade la Reclamante, que las disposiciones internas relativas a la propiedad industrial,
como el numeral 5 del articulo 7 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad
Industrial del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que las diligencias establecidas por
la Decision 486 y en el Reglamento deben realizarse dentro de los plazos procesales. De
ese modo, la citada norma contempla el procedimiento interno por el cual los
administrados deben conducirse a la par con la Ley N° 2341.

421 En ese marco, de acuerdo con la Reclamante, al ser Laboratorios Sophia S.A. de C.V.
ahora Sophia Holdings, S.A. de C.V., una empresa mexicana, con sede en México,
contravendria el principio de territorialidad que regula el derecho de marcas; en ese
entendido y considerando que México no forma parte de la CAN, la documentacion de
procedencia de dicho pais no cumple con lo dispuesto por la norma andina y el &mbito
geografico de comercio determinado por el articulo 165 de la de la Decisién 486.

“(...) De la revision y andlisis al contrato, damos cuenta que la vigencia del
mencionado _contrato es de 2009 la misma clausula manifiesta ante "la
conclusion del mismo las partes podran prorrogar por dos (2) afios
mas, vale decir gue el contrato en cuestién entra en vigencia a partir
del 2009 hasta el 2012, siendo gue la parte demandada no adjunta,
menos_sefiala suscripciéon de un contrato_modificatorio al contrato
principal de 2009", v seqgun dispone la Decision 486 en su articulo 165.-
"La oficina nacional competente cancelara el reqistro de una marca a
solicitud de persona interesada, cuando sin _motivo justificado la
marca _no_se hubiese utilizado _en _al menos uno de los Paises
Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres afios consecutivos precedentes a
la fecha en que se inicie la accién de cancelacidn. La cancelacion de un
registro_por falta de uso de la marca también podra solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposicién interpuestos con base en la
marca no usada" y sin perjuicio_de esta clausula y las demas partes
pertinentes del contrato, que de manera clara y fehaciente muestra que LA
EMPRESA es MEXICANA, pais no miembro de la Comunidad Andina -
CAN, que en fecha 19 de enero de 2009 se suscribi® un contrato con la
EMPRESA COMERSA LTDA. de origen boliviano, para la distribucion de
PRODUCTOS, el mencionado contrato no_describe la Distribucién de la
marca "LAGRICEL OFTENQ", la vigencia del contrato es de 3 afios, el
mismo _concluyo el 19 de enero de 2012, no se encuentra en obrados la
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suscripcion de un nuevo contrato o la prérroga del contrato principal, el
contrato en cuestién se rige por las normas mexicanas mas no_en el pais
donde se distribuye "los productos", o Pais Miembro donde se tiene el
registro por no ser México miembro de la CAN.

(...)

De todo lo anterior, no se ha acreditado el vinculo, la relacibn comercial
entre la firma LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. ahora SOPHIA
HOLDINGS, S.A. DE C.V. - en virtud a la Transferencia CONCEDIDA
mediante Resolucion No. ST-377/2017 de 19 de abril- y la empresa
CORMESA LTDA”.?

43] En consecuencia, de acuerdo con la Reclamante, Sophia Holdings S.A. no habria
probado de manera eficaz y fehaciente el uso efectivo e interrumpido de la marca
LAGRICEL OFTENO en Bolivia, o en su defecto, lo que dispone el articulo 166 de la
Decision 486 en su péarrafo segundo, que permite considerar usada una marca cuando
distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises
Miembros (Bolivia, Pert, Ecuador. Colombia), situacion que no es el caso, dado que el
pais exportador es México y, que, de acuerdo con el mismo contrato fenecido el 19 de
enero de 2012, este se regird e interpretara de acuerdo con las disposiciones aplicables
de México, excluyendo la normativa interna de Bolivia y de la Comunidad Andina.

[44] Asimismo, para la Reclamada, de los medios probatorios aportados se evidencia que
nunca se cred conviccion sobre el uso real efectivo y constante de la marca LAGRICEL
OFTENO, por parte de su titular o de persona expresamente autorizada, conforme lo
establecido por el articulo 165 de la Decision 486 y a lo interpretado en el Proceso 441-
IP-2018, debido a que no se acreditdé con documentacion idonea la vinculacion y/o
autorizacion de importacidon de productos en algin pais andino, por lo que corresponde
su cancelacion.

451 En consecuencia, de acuerdo con la Reclamada las medidas materia de reclamo serian
contrarias a los articulos 4, 35y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
CANZ, al no haberse aplicado de manera correcta e incumpliéndose con lo sefialado por
los articulos 165, 166 y 167 de la Decisién 486%* y la Interpretacion Prejudicial 441-IP-
2018.

22 Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 18 y 19.

3 Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Articulo 4.- Los Paises Miembros estdn obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear
medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algun modo obstaculice su aplicacion.
Articulo 35.- El juez que conozca el proceso deberd adoptar en su sentencia la interpretacion del Tribunal.
Articulo 36.- Los Paises Miembros de la Comunidad Andina velardn por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y
en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Seccion.

24 Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelard el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin
motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de
cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podrd solicitarse como defensa en un
procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el pdrrafo anterior, no podrd iniciarse la accién de cancelacion antes de transcurridos tres afios contados
a partir de la fecha de notificacion de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via
administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada la marca, se ordenard una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de
la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomard en cuenta la identidad o
similitud de los productos o servicios.
El registro no podrd cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debid, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Editada por la Secretaria General de la Comunidad Andina — Paseo de la Republica 3895 — Teléf. (51-1) 710-6400 — Casilla 18-1177 — Lima 18- Per(



GACETA OFICIAL @ 06/06/2023 13 de 37

5.2. Argumentos de |la Reclamada

46] En el presente caso, la Reclamada ha presentado en su escrito de contestacién del
reclamo los siguientes argumentos de defensa: no existe una afectacién actual, directa e
inmediata siendo INOPORTUNA la presentacion del Reclamo ante la SGCAN porgque no
se demuestra una afectacion que implique la existencia de un perjuicio intolerable; la
parte reclamante pretende convertir la Accién de Incumplimiento en una instancia
adicional de apelacion para modificar o dejar sin efecto los fallos nacionales; carencia de
objeto de la reclamacién; no existe incumplimiento de los articulos 165, 166 y 167 de la
Decision 486; la interpretacion prejudicial 441-IP-2018 fue debidamente solicitada por el
juez nacional e incorporada a la Sentencia N° 39/2019 del Tribunal Supremo de Justicia
del Estado Plurinacional de Bolivia; no existe incumplimiento de los articulos 4, 35 y 36
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.?®

471 En este sentido, los argumentos del Estado Plurinacional de Bolivia se centran en
cuestiones de admisibilidad y de fondo que pasamos a presentar a continuacion.

5.2.1. Cuestiones de admisibilidad

48] En su escrito de contestacion de Reclamo, el Estado Plurinacional de Bolivia sefiala tres
cuestiones relativas a la admisibilidad del Reclamo: inexistencia de una afectacién actual,
inmediata y directa; pretension de utilizar incorrectamente la Accion de Incumplimiento
como un recurso de alzada o de apelacion; y la falta de incongruencia en la presentacion
del reclamo; los cuales pasamos a detallar a continuacion:

5.2.1.1. Inexistencia de una afectacion actual, inmediata y directa

49 En lo relativo a la afectacion de sus derechos, cabe indicar que corresponde a la parte
reclamante acreditar su condicion de estar siendo afectada en sus derechos por la
medida o conducta de un Pais Miembro.

50] Al respecto, es preciso indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en
adelante, TICA) mediante auto del 24 de noviembre de 2017, en el marco del Proceso
03-Al-2017, ha establecido los criterios que los particulares deben demostrar con relacion
a la afectacion de sus derechos en sus reclamos.

511 A tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la Decision 623; el
articulo 25 del TJCA y el referido Auto del Tribunal [50], para que un reclamo sea
admitido, el demandante debe demostrar la afectacién de un derecho actual, inmediato
y directo.

Articulo 166.- Se entenderd que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua su
comercializacion en el mercado.
También se considerard usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los
Paises Miembros, segtin lo establecido en el pdrrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren
su cardcter distintivo, no motivard la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuird la proteccién que corresponda a la
marca.
Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderd al titular del registro.
El uso de la marca podrd demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que
demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros

5 Escrito de contestacién de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 2 y 3.
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[52) Sobre el particular, sefiala la Reclamada que la Resolucion Administrativa DGE/DEN/J-
N° 163/2022 emitida por el SENAPI deriva de los fundamentos de la Sentencia N°
39/2019 emitida por el Tribunal Supremo, ya que en el contencioso administrativo se dejo
sin efecto sus tres pronunciamientos previos emitidos en el proceso de cancelacion y se
ordend emitir nueva resolucion acorde a los lineamientos de la sentencia. En
consecuencia, de acuerdo a la Reclamada, no corresponde duplicar innecesariamente el
analisis para los dos actos errébneamente cuestionados por la Reclamante, debido a que
el supuesto incumplimiento de la Resolucion Administrativa DGE/DEN/J- N°163/2022,
solo se puede analizar internamente con relacién a la Sentencia N°39/2019 y no asi con
relacién a la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018; menos aun, cuando ésta Ultima fue
requerida via consulta obligatoria por el Tribunal Supremo de Justicia, en su calidad de
juez nacional y dentro del contencioso administrativo citado. Por lo tanto, la evaluacion de
cumplimiento de la normativa andina solo puede aplicarse respecto a la Sentencia N°
39/2019.%

53] Al respecto, Laboratorios Alfa S.A. fue notificada con la Sentencia N° 39/2019 el 6 de
junio de 2019, en ese sentido, sefala la Reclamada que, desde hace 4 afios atras
aproximadamente (3 afios y 11 meses) la Reclamante ya habia tomado pleno
conocimiento del contenido de la citada sentencia, por lo que presentar su reclamo
después de este tiempo, es un incumplimiento del requisito de acreditar una afectacion a
un derecho subjetivo o interés legitimo con caracter actual, inmediato y directo. En ese
entendido, si consideraba que dicha sentencia se apart6 de los lineamientos de la IP 441-
IP-2018, debié interponer de forma inmediata y oportuna una accion de incumplimiento, lo
cual no ocurrié.?’

“(..) las facturas de fs. 18 a 227 del Anexo 7, evidencian la
comercializacién del producto; consecuentemente, gueda demostrado
fehacientemente el uso de la marca (...)".

"(...) este Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacia
de la realidad, considera que CORMESA Ltda., era la persona
autorizada por el titular del registro de la marca Lagricel Ofteno para
comercializar este producto (...)".

"(...) lo realidad nos muestra que, el titular de la marca consiente
tdcitamente su comercializacién, ya que no cursa ninguna accién gue
impugne la venta de Lagricel Ofteno {(...)"

"(...) falla en dnica instancia declarando PROBADA la demanda
Contenciosa Administrativa (...) se deja sin efecto la Resolucion de
Recurso Jerarquico N' DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo,
pronunciada por la Direccion General Ejecutiva del SENAPI, asi como la
Resolucion Administrativa DPI/OP/REV-N° 0237/2016 de 30 de diciembre,
y la Resolucion Administrativa N° 226/ 2016 de 23 de mayo, emitidas por la
Direccién de Propiedad Industrial del SENAPI, debiendo ésta Ultima emitir
nueva resolucién tomando en cuenta los fundamentos expuestos en
la_presente Sentencia ( ..)”. [Negrillas y subrayado afiadido por la
Reclamada]

54] Ademas, la Sentencia N° 39/2019 logré eficacia al momento de que el SENAPI emite una
nueva resolucion, la que fue impugnada en sede administrativa hasta la emisién de la
Resolucion de Recurso Jerarquico DGE/DEN/J N°163/2022, la misma que no fue

26 Escrito de contestacién de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 7.
27 Escrito de contestacién de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 5.
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impugnada en la via jurisdiccional, por lo que tampoco fue de conocimiento del Tribunal
Supremo, constituyéndose en un acto consentido.?®

5.2.1.2. Pretensiéon de utilizar incorrectamente la Accidn de Incumplimiento como un recurso
de alzada o de apelacion

5] La Reclamada aflade que se puede evidenciar que la pretension de la Reclamante es
convertir a la Accion de Incumplimiento en una instancia adicional de alzada o apelaciéon
gue deje sin efecto o modifique las medidas cuestionadas para lograr la cancelacion de la
marca en su favor. Asi, en su opinién, no esta cuestionando el criterio juridico utilizado en
la sentencia N° 39/2019 respecto a la aplicacion de la normativa andina, sino la
valoracién de los medios probatorios al momento de aplicarse dicho criterio juridico, ya
gue cuestiona que el Tribunal Supremo haya valorado como prueba el contrato celebrado
entre Laboratorios Sophia S.A. de C.V. y Cormesa Ltda., asi como las facturas
presentadas, lo cual, de acuerdo a la Reclamada resulta inaceptable en una accion de
incumplimiento, ya que dicho aspecto debié haberse reclamado internamente por medio
de una accién de amparo constitucional.?®

“19. Especificamente, el reclamante esta cuestionando que, en el marco
del principio de verdad material y acorde a los lineamientos de la
Interpretaciéon Prejudicial 441-IP-2018, el TSJ haya valorado como prueba
el "Contrato de Distribucién de Productos Farmacéuticos celebrado entre
Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda." y las facturas
presentadas por el Distribuidor; lo cual, resulta inaceptable en una Accion
de Incumplimiento, tal como se explica en el Auto del Proceso 3-Al-2022
(Accién de Incumplimiento interpuesta por el sefior Efrain Fandifio Marin
contra la Republica de Colombia):

“Debe quedar claro que, a través de la Accion de Incumplimiento, el
TJCA si puede verificar o analizar si el fundamento o criterio juridico
utilizado por la autoridad jurisdiccional (0 administrativa) viola o no
el ordenamiento juridico comunitario andino. Lo _gue no puede
hacer es analizar la valoracion de los medios probatorios
efectuada por la autoridad jurisdiccional (o autoridad
administrativa) (. . .)"

[Negrillas y subrayado afiadido]

20. Lo que pretende el reclamante, es precautelar su derecho al debido
proceso en su vertiente de valoracion razonable de la prueba, ya que
considera que el TSJ no debi6 tomar en cuenta el "Contrato de Distribucion
de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de
CV y CORMESA Ltda." y las facturas presentadas por el Distribuidor; dicho
aspecto, no corresponde que sea tratado a través de una Accién de
Incumplimiento, sino que, en su momento debié haberse reclamado
internamente por medio de una accion de amparo constitucional. Sin
embargo, LABORATORIOS ALFA no interpuso accién alguna dentro los 6
meses posteriores a la notificacion con la Sentencia N° 39/2019,
precluyendo su derecho y pretendiendo ahora enmendar su inaccién de
manera maliciosa e inoportuna acudiendo ante la SGCAN.

28 Escrito de contestacion de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 7, parrafo 14.
2% Escrito de contestacién de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 8 y 9.
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21. En las Acciones de Incumplimiento por la emision de providencias
judiciales solo se analiza si los criterios juridicos contenidos en estas
contravienen o no lo establecido en la norma andina y no asi, la valoracién
correcta o no de la prueba, tal como se explica en el Auto del Proceso 03-
Al-2022 en la Accion de Incumplimiento interpuesta por el sefior Efrain
Fandifio Marin contra la Republica de Colombia. Por lo tanto, al pretender
convertir la Acciéon de Incumplimiento en una instancia adicional de
apelaciéon corresponde que la SGCAN RECHACE IN LIMINE el reclamo
interpuesto por LABORATORIOS ALFA.® [Enfasis de la Reclamada]

5.2.1.3.Falta de incongruencia en la presentacién del reclamo

56)De otro lado, la Reclamada sostiene que la Reclamante sefiala falsamente que a través
de la Resolucion Administrativa DPIOPOREV-N° 098/2021 del 15 de septiembre de
2021 el SENAPI declara improbada la demanda de cancelacién contra la marca
LAGRICEL OFTENO, cuando lo cierto es que la referida entidad declaré parcialmente
probada la cancelacion, manteniendo vigente el registro para distinguir productos
farmacéuticos y cancelandolo para los demas productos que incluye. Asimismo, hasta la
fecha, Laboratorios Alfa S.A. no ha hecho ejercicio del derecho preferente obtenido
respecto a los productos que fueron cancelados del registro, lo cual demuestra su falta
de interés e inexistencia de afectacion a un derecho subjetivo.3!

“25. La falsedad expuesta, resulta trascendente para la consideracion de la
SGCAN, porque la pretensién de LABORATORIOS ALFA en el proceso
administrativo ante el SENAPI era cancelar el registro de la marca
LAGRICEL OFTENO para todos los productos amparados en la
Clasificacion Internacional NIZA N° 5. En ese entendido, la cancelacion fue
procedente de manera parcial casi en la totalidad de la Clasificacion citada,
habiéndose excluido solamente los "PRODUCTOS FARMACEUTICOS"
que quedaron vigentes para SOPHIA HOLDINGS SA de CV por haber
acreditado el uso efectivo, real y constante de la marca objeto de
cancelacion.

26. Es decir, LABORATORIOS ALFA obtuvo un derecho preferente para
solicitar el registro de la marca LAGRICEL OFTENO respecto a productos
gue no concurran con "PRODUCTOS FARMACEUTICOS" amparados en
la Clasificacion Internacional NIZA N° 5. Sin embargo, de forma posterior y
hasta la fecha no fue promovida la solicitud de registro para consolidar su
titularidad, demostrando una vez mas su falta de interés e inexistencia de
afectaciobn a un derecho subjetivo. En consecuencia, la Accion de
Incumplimiento en fase Prejudicial carece de objeto por haberse
demostrado que la pretension del accionante fue satisfecha casi en su
totalidad, debiendo ser RECHAZADO IN LIMINE el presente reclamo.”®?

5.2.2.Cuestiones de fondo

571 Con relacion a las cuestiones de fondo, la Reclamada centra su defensa en tres puntos:
respecto al supuesto incumplimiento de los articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486; el
supuesto incumplimiento de la Interpretacion Prejudicial 441-IP-2018; y respecto al

%0 Ibid. Loc. Cit.
31 Escrito de contestacidn de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 9 y 10.
32 Escrito de contestacién de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 11.
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supuesto incumplimiento de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

5.2.2.1. Respecto al supuesto incumplimiento de los articulos 165, 166 y 167 de la Decisién
486

58] Sefala la Reclamada que no existe incumplimiento de lo dispuesto en los articulos 165,
166 y 167 de la Decision 486 en se ha demostrado que durante los tres afios anteriores a
la accion de cancelacion, ha existido comercializacion de la marca por persona
autorizada (Cormesa S.A.), voluntad traducida en un contrato previo y de forma posterior
acreditada por la certificacion emitida por el propio titular de la marca en la cual expone
su consentimiento a la comercializacion del producto, ademas por los actos de comercio
validados por esta misma, siendo evidente la manifestacion tacita de autorizacion a favor
del tercero. De acuerdo con el articulo 165 de la Decision 486 y los lineamientos de la
Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018, no se encuentra en discusion la vigencia o no de
un contrato para la identificacion de la existencia de la persona autorizada, por lo que la
Sentencia N° 39/2019 no contiene una transgresion o incumplimiento del articulo 165 de
la Decision 486, que incorporo6 en su criterio los lineamientos de la normativa comunitaria
y de la interpretacion prejudicial.

“28. Al respecto, se debe hacer notar que el reclamante no especifico de
gué manera la totalidad del citado Articulo 165 de la Decisién 486 habria
sido incumplido; ya que, los parrafos 2, 3 y 4 no son aplicables al presente
caso ni tampoco su supuesto incumplimiento fue fundamentado
debidamente por LABORATORIOS ALFA.

29. Sin embargo, con el fin de evidenciar que no existe ningdn
incumplimiento respecto al citado Articulo 165, se deben sefalar los
siguientes criterios juridicos aclarados en la Interpretacion Prejudicial 441-
IP-2018:

e TITULAR DE LA MARCA: LABORATORIOS SOPHIA S.ADE C.V.
actualmente SOPHIA HOLDINGS DE C.V.

e TERCERO AUTORIZADO: CORMESA S.A., conforme a la
documentacién probatoria, aspecto considerado por el TSJ a través
de la Sentencia No. 39, cumpliendo los pardmetros establecidos por
la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018.

e ACREDITACION DE USO: Conforme a la aplicacion de la IP se ha
demostrado que durante los tres afios anteriores a la accién de
cancelacion, ha existido comercializacion de la marca por
PERSONA AUTORIZADA (CORMESA S.A)), voluntad traducida en
un contrato previo y de forma posterior acreditada por la
certificacion emitida por el propio titular de la marca en la cual
expone su consentimiento a la comercializacién del producto,
ademas de la conducta de actos de comercio validadas por el
mismo, siendo evidente la manifestacion técita de la autorizacién
para actos de comercio en nuestro medio por parte del tercero.

30. Con el vinculo sefialado entre el TITULAR DE LA MARCA
(LABORATORIOS SOPHIA S.A DE C.V. actualmente SOPHIA HOLDINGS
DE C.V.)) y el TERCERO AUTORIZADO (CORMESA S.A.), se acredito el
uso real, efectivo y constante de la marca.

31. Es importante recalcar que, de acuerdo al Articulo 165 de la
Decision 486 y los lineamientos de la Interpretacion Prejudicial 441-IP-
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2018, no se encuentra en discusion la vigencia o no de un contrato, para la
identificacion de la existencia de la persona autorizada. Tal como se
explica en la citada Interpretacion Prejudicial que refiere:
"El tema relacionado con el contrato celebrado y su expiracion no
impide que el titular defienda su derecho y por tanto es
independiente si estad vigente o no el contrato (...)". [Negrillas
afiadidas]
32. Por lo que, no existe transgresion o incumplimiento del Articulo 165 de
la Decision 486 de la CAN por parte del TSJ en su Sentencia N° 39/2019,
porque la misma incorporé en su criterio los lineamientos de la normativa
comunitaria y de la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018.7%3

59 De otro lado, la Reclamada sostiene que la Reclamante en ningin momento pone en
cuestionamiento que el producto, y en consecuencia la marca, se encuentre a disposicion
en el mercado; lo cual, ha quedado inequivocamente comprobado a través de las
facturas emitidas por Cormesa S.A., ya que, lo que observa es Unicamente a la persona
juridica que presenta dichas pruebas, transgrediendo el principio de verdad material y
pretendiendo superponer un formalismo exacerbado a la primacia de la realidad, a pesar
de que, se demostr6 que la empresa distribuidora se constituye legitimamente en
persona autorizada. Por lo tanto, se evidencia que los parametros establecidos por la
norma comunitaria y en la interpretacién prejudicial, fueron debidamente cumplidos por el
Tribunal Supremo y no se advierte incumplimiento alguno respecto al articulo 166 de la
Decision 486.

“36. La Sentencia No 39/2019 emitida por el TSJ, en observancia y
aplicacion de la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018 vy el citado Articulo
166, puntualizé que:
"Sobre la demostracion del uso de una marca, normado por el
art. 166 de la Decision 486; y en atencién a la Interpretacion
Prejudicial realizada en el caso concreto, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, desarrollando este articulo, identifica 2
supuestos de uso, siendo el primero, la puesta del producto en el
comercio; y el segundo, la disponibilidad de los productos en el
mercado; en el caso que nos ocupa, las facturas comerciales (fs. 18
a 227 del Anexo 1), demuestran que la marca Lagricel Ofteno, se
encontraba en uso en el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo
de 2015 (...)". (sic)
37. Cabe sefialar que, el reclamante en ningln momento pone en
cuestionamiento que el producto, y en consecuencia la marca, se
encuentre a disposicion en el mercado; lo cual, ha quedado
inequivocamente comprobado a través de las facturas aparejadas por el
distribuidor CORMESA S.A., ya que, lo que observa es Unicamente a la
persona juridica que presenta dichas pruebas, transgrediendo el principio
de verdad material y pretende superponer un formalismo exacerbado a la
primacia de la realidad, a pesar que, adicionalmente ya se demostré que la
empresa distribuidora se constituye legitimamente en persona autorizada.
38. Por lo tanto, se evidencia que los parametros establecidos por la norma
comunitaria y en la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018, fueron
debidamente cumplidos por el TSJ, en consecuencia, ho se ve
incumplimiento alguno respecto al Articulo 766 de la Decisién 486.”

33 Escrito de contestacion de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 12 y 13.
34 Escrito de contestacion de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 14 y 15.
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o] De la misma manera, sefiala la Reclamada que no se ha vulnerado lo dispuesto por el
articulo 167 de la Decision 486, dado que, durante el proceso administrativo, lo
presentado como prueba fueron precisamente facturas comerciales, un contrato que
acredito el vinculo previo y una certificacion que confirma la legitimacion de Cormesa S.A.
como persona autorizada para la comercializacion de la marca. Por tanto, la Sentencia N°
39/2019 consider6 que Sophia Holdings S.A. de C.V., con la prueba adjuntada a través
de su distribuidor, demostr6 que la marca fue usada en los tres afios anteriores a la
presentacion de la accion de cancelacion.

“40. Al respecto, no se comprende de qué manera se habria vulnerado el
mencionado Articulo, siendo que, durante el proceso administrativo
sustanciado en SENAPI, lo presentado como prueba fueron precisamente
facturas comerciales, un contrato que acredito el vinculo previo y una
certificacion que confirma la legitimacion de CORMESA S.A. como
persona autorizada para la efectiva comercializacion de la marca en
nuestro Estado.
41. La Sentencia N°39/2019 consider6 que SOPHIA HOLDINGS S.A. de
C.V,, con la prueba adjuntada a través de su distribuidor y de forma directa
mediante la certificacion que legitima la comercializacion por parte de
CORMESA S.A., demostré que la marca fue usada en los tres afos
anteriores a la presentacion de la accion de cancelacion, en observancia a
la Interpretacion Prejudicial 441-IP-2018, que con relacién a la vigencia
obligatoria y expresa de un contrato, aclar6 lo siguiente:
“Esta figura tampoco esta regulada por la norma comunitaria, sin
embargo, debera el titular probar que usé la marca ya sea a titulo
propio, a través de un licenciatario o de una persona autorizada
para lo cual debera adjuntar las pruebas de uso a la fecha en que
se retrotraen los tres afios anteriores a la fecha de presentacion de
la accion de cancelacion (...)"[Negrillas y subrayado afiadido]
42. En consecuencia, durante el proceso sustanciado en SENAPI, la carga
de la prueba siempre la tuvo SOPHIA HOLDINGS S.A. de C.V., que
cumplié con dicha obligacion a través de CORMESA S.A. y también de
forma directa presentando la certificacion que legitima al distribuidor citado
como persona autorizada. Por lo que, no se evidencia incumplimiento
alguno del Articulo 167 de la Decision 486.7%°

5.2.2.2. Respecto al supuesto incumplimiento de la interpretacién prejudicial 441-1P-2018

1] La Reclamada sefiala que no se ha contravenido de ninguna forma lo determinado por la
Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018, toda vez que, en virtud del principio de verdad
material, Cormesa S.A. se constituye en persona autorizada por la existencia de un
vinculo previo extendido tacitamente. Por otra parte, es el propio TICA el que habilita a la
regulacién interna de la cuestion planteada por no estar la misma normada a nivel
comunitario. Por lo tanto, no se puede plantear el incumplimiento de algo que no esta
normado, siendo que, a nivel interno, la jurisprudencia establecida para el presente caso
por parte del Tribunal Supremo, como fuente del derecho, es precisamente una forma de
cumplir el mandato de regulacion interna.3®

35 Escrito de contestacion de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 15 y 16.
36 Escrito de contestacién de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 18.
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62 En ese sentido, de acuerdo con la Reclamada el Tribunal Supremo se apeg6 estricta y
literalmente al lineamiento establecido en la interpretacion prejudicial, que sefala que la
vigencia o no del contrato es independiente de la facultad del titular para interponer
acciones de infraccion, disponiendo la posibilidad clara de una autorizacién tacita en caso
de la ausencia de dichas acciones. De ese modo, el Tribunal Supremo incorporé la
motivacién y fundamentacion suficiente respecto a las razones por las que considerd
como persona autorizada a Cormesa S.A., no siendo la instancia correcta la SGCAN para
analizar o valorar nuevamente la prueba, porque se estaria convirtiendo en una instancia
adicional de apelacion del fallo, distorsionando la naturaleza de la accién de
incumplimiento.®’

“56. En consecuencia, se evidencia, no solamente la inexistencia de
algun incumplimiento o apartamiento de la Interpretacién Prejudicial 441-
IP-

2018; sino que, estd demostrado el cumplimiento estricto y cabal de sus
lineamientos de la citada interpretacibn en su respuesta tercera
(autorizacién tacita por ausencia de acciones de infraccion). "La Sentencia
No. 39/2019 de 22 de mayo es clara, precisa y congruente en su
desarrollo, asi corno contiene todos los elementos de andlisis,
interpretacion y aplicacién que derivaron en la forma de resolucion”
(TSJ).”28

5.2.2.3. Respecto al supuesto incumplimiento de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

62.2. De acuerdo con la Reclamada, no se evidencia incumplimiento alguno
en tanto a que el TSJ cumplié con la consulta obligatoria e incorporé la
Interpretacién Prejudicial 441-1P-2018 en la Sentencia N° 39/2019.

63] Con relacion a los articulos 4 y 36 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina sefiala que:

“(...) ambos articulos hacen referencia de manera general a la obligacion de
los paises miembros de la CAN de velar por el cumplimiento de la normativa
comunitaria, aspecto que de manera especifica y detallada ya fue demostrado
en todo el contenido de la presente contestacion; concluyendo que, el Estado
Plurinacional de Bolivia, de ninguna manera ha incumplido o transgredido los
Arts. 165, 166y 167 de la Decision 486, los Arts. 4, 35 y 36 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y mucho menos se
ha apartado de la Interpretacién Prejudicial 441-1P-2018.7%°

64) Conforme a lo expuesto, solicita declarar improcedente la totalidad del reclamo, debido a
gue la reclamante no acredit6 haber sido afectada de forma actual, inmediata y directa,
no habiendo presentado su accién de forma oportuna, ademés de pretender utilizar la
accion de incumplimiento como una instancia mas de apelacién y carecer de objeto e
incongruencias su reclamo al haber realizado aseveraciones falsas respecto a su
inexistente perjuicio; asimismo, declarar que el Estado Plurinacional de Bolivia no ha

37 Escrito de contestacién de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 20.
38 Escrito de contestacion de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 20 y 21.
39 Escrito de Contestacidn de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 22.
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incumplido los articulos 165, 166 y 167 de la Decisién 486, ni los articulos 4, 35 y 36 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y mucho menos la
Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018.4°

VI. EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -

6.1. Respecto a las cuestiones de procedimiento

6.1.1 Leqgitimacién activa de la actora:

6] Es preciso indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante auto del
24 de noviembre de 2017, en el marco del Proceso 03-Al-2017, ha establecido los
criterios que los particulares deben demostrar con relacion a la afectacion de sus
derechos en sus reclamos.

671 A tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la Decisién 623; el
articulo 25 del TJCA y el referido Auto del Tribunal [66], para que un reclamo sea
admitido, el demandante debe demostrar la afectacién de un derecho actual, inmediato
y directo.

e8] Al respecto, la reclamante interpone reclamo por incumplimiento contra el Estado
Plurinacional de Bolivia debido a la Sentencia emitida por la Sala Contenciosa
Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de abril de
2019 a través de la cual se declara PROBADA la demanda Contenciosa Administrativa
interpuesta por Sophia Holdings SA de CV contra la Resolucién de Recurso Jerarquico
N° DGE/CANC/J- 0135/2017 de 31 de mayo de 2017, pronunciada por la Direccion
General Ejecutiva del SENAPI, asi como la Resolucién Administrativa DPI/OP/REV-N°
0237/2016 de 30 de diciembre de 2016, y la Resolucion Administrativa N° 226/2016 de 23
de mayo de 2016, emitidas por la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI, a través
de las cuales se habia “declarado PROBADA la demanda de cancelacién interpuesta por
ESTEBAN SANTOS NUMBELA, en representacion legal de LABORATORIOS ALFA
LTDA., en consecuencia, se ordena proceder con la CANCELACION de la marca
LACRICEL OFTENO (denominativa) de LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V,,
registrada bajo N°89298-C de fecha 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la
clase internacional 5, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripcién en el libro de
registro respectivo."

69] Sobre el particular, en la sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa Social Primera
del Tribunal Supremo de Justicia se habria ordenado a la Direccion de Propiedad
Industrial SENAPI emitir nueva resolucion tomando en cuenta los fundamentos expuestos
en la citada Sentencia, y en consecuencia dar por no cancelada la marca LACRICEL
OFTENO (denominativa) de LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. En este marco, el
SENAPI, en cumplimiento de la Sentencia antes sefialada, procede a la dacién de la
Resolucion Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de agosto del 2022.

40 Escrito de Contestacién de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folios 22 y 23.
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[70] Al respecto, los articulos 13 y 14 de la Decisién 623, establecen lo siguiente:

“Articulo 13.- De conformidad con lo previsto en los articulos 24 y 25 del Tratado
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando un Pais Miembro o una
persona natural o juridica afectada en sus derechos considere que un Pais
Miembro ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones emanadas del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, formulara por escrito su reclamo.

Articulo 14.- El reclamo formulado por un Pais Miembro o por una persona
natural o juridica afectada en sus derechos debera contener:

a) La identificacion completa del reclamante;

b) La expresion de que actua conforme al articulo 24 del Tratado
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se
trate de reclamos formulados por un Pais Miembro; o del
articulo 25 cuando se trate de personas naturales o juridicas
afectadas en sus derechos;

c) La identificacibn y descripcion clara de las medidas o
conductas que el reclamante considera que constituyen un
incumplimiento, acompafada de la informacién que resulte
pertinente;

d) La identificacion de las normas del ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina que estarian siendo objeto de
incumplimiento;

e) Las razones por las cuales el reclamante considera que las
medidas o conductas de un Pais Miembro constituyen un
incumplimiento de las normas del ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina identificadas; v,

f)En el caso de que el reclamante considere que el incumplimiento
tiene el caracter de flagrante, las razones que sustenten dicha
consideracion.

(...)

Cuando el reclamo sea presentado por personas naturales o
juridicas debera contener, adicionalmente, la indicacion de la
direccion del lugar donde se haran las notificaciones pertinentes,
asi como el numero de teléfono, telefax o correo electrénico.
Asimismo, debera acreditar su condicidon de persona natural o
juridica afectada en sus derechos, su representaciéon legal o
mandato asi como la declaracion de que no se ha acudido
simultaneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional’.
(destacado fuera de texto).

711 Asimismo, el articulo 25 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (codificado mediante Decision 472), a su vez, dispone:

“Articulo 25.- Las personas naturales o juridicas afectadas en sus derechos
por el incumplimiento de un Pais Miembro, podran acudir a la Secretaria General y
al Tribunal, con sujecion al procedimiento previsto en el Articulo 24.

La accion intentada conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior excluye la
posibilidad de acudir simultaneamente a la via prevista en el Articulo 31, por la
misma causa” (destacado fuera de texto).
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(721 De acuerdo con las precitadas normas, la condicion de legitimacion activa aplicable a las
personas nhaturales o juridicas para interponer un reclamo por el presunto incumplimiento
de un Pais Miembro es necesario demostrar la relacion con la afectacion de sus
derechos.

73] Respecto a qué debe entenderse como “afectacion de derechos” la doctrina
administrativista clasica distingue tres niveles:

(i) El simple interés para presentar una accion: Es el interés comun de todos los
habitantes. En este caso, bastaria la identificacion, existencia y debida
representacion de la accionante. Este criterio de legitimacion activa no se
encuentra contemplado en la normativa comunitaria que regula la accién de
incumplimiento.

(i) El interés legitimo o calificado: No se trata de que el recurrente deba tener un
interés personalisimo, en el sentido de individual y exclusivo, pero si uno
subjetivo en el sentido de presentar alguna afectacién a su Orbita de intereses
o situacion juridica, diferenciandose asi del mero interés general. La persona
gue ejerce la accién se encuentra de esta manera comprendida en la érbita de
incidencia del acto reclamado, pudiendo ser su interés de caracter o potencial,
patrimonial o moral.

(i) La afectacion en sus derechos: Se refiere, por una parte, a la necesaria identidad
entre el afectado y el titular de la accion de reclamacion y al deber de éste de
demostrar la afectacién de un interés de tipo personal, actual, inmediato y
directo. Se trata en suma de la defensa de su propio derecho subjetivo que se
ve lesionado por el acto reclamado.

[74] Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la legitimacién
para la interposicion de reclamos en accion de incumplimiento por parte de particulares,
ha sefnalado lo siguiente:

‘[DJe conformidad con la disposicion prevista en el articulo 25 del Tratado de
Creacion del Tribunal, la posibilidad de ejercer la accién de incumplimiento
corresponde a las personas naturales o juridicas afectadas en sus derechos
por el incumplimiento del Pais Miembro demandado. Ello significa que la
legitimacion para ejercer la accion de incumplimiento exige la existencia de
una relacién de identidad entre el titular del derecho subjetivo y el de la
accion, de modo que ésta so6lo puede ser ejercida por quien se afirme titular
de aquél.

[A] diferencia del interés legitimo, el derecho subjetivo presupone la existencia
de una relacién juridica en cuyo ambito el titular del interés sustancial,
tutelado por el orden normativo, ocupa una posicion de ventaja frente a otro
sujeto que se halla obligado a ejecutar una prestacion dirigida
especificamente a la satisfaccion del interés del primero. En este contexto, el
hecho constitutivo de la inejecucion de la prestacién debida, por parte del
Pais Miembro obligado, configura una situacién de hecho que, al tiempo de
infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su titular y, en
consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretension
dirigida a declarar cierto el incumplimiento demandado, a ordenar el
restablecimiento del orden normativo infringido, y, a diferencia de la accién de
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nulidad, a obtener, en las condiciones previstas en el articulo 30 del Tratado
de Creacion del Tribunal, la reparacion de la lesion y, por esta via, la
satisfaccion de su derecho”. (Auto emitido dentro del Proceso 75-Al-2001,
publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 825 del 14 de
agosto de 2002).

[75] Asimismo, el Tribunal ha sefialado que no es suficiente identificar “el derecho subjetivo o
interés legitimo” sino que se hace necesario demostrar que la afectacién en los derechos
es concreta, real y directa, y que adicionalmente, la respuesta del presunto afectado debe
ser oportuna, pues debe haber correspondencia natural ente la afectacion y la respuesta
del afectado. Afiade el Tribunal en su Auto del 24 de noviembre de 2017 en el marco del
Proceso 03-Al-2017, en el que trae a colacion la Sentencia del Proceso 01-Al-2015 que:

“(...) el demandante debe demostrar la afectacion de un derecho actual,
inmediato y directo. Adicionalmente, este Tribunal en el Auto del 3 de
octubre de 2017 mencion6 que la afectaciébn debe ser concreta, real y
directa.

(...) este Tribunal considera pertinente explicar en el presente Auto que la
afectaciéon al derecho subjetivo o al interés legitimo debe ser actual e
inmediata, real y concreta, y directa”.

(76) En el caso que ocupa el presente tramite, la Reclamada sefiala que LABORATORIOS
ALFA S.A. no se cumple ninguna de las condiciones de evaluacion para verificar que se
establece una afectacién actual, inmediata y directa en tanto fue notificada con fecha 6
de junio de 2019 como tercera interesada, dentro del contencioso administrativo
interpuesto por Sophia Holdings Sociedad Anonima de Capital Variable contra el
SENAPI. Es decir, desde hace 4 afios atrds aproximadamente (3 afios y 11 meses) la
parte reclamante ya habia tomado conocimiento pleno de la sentencia N°39 del TSJ. En
ese sentido, en su opinién, habiendo transcurrido ya casi 4 afios de tener dicha
afectacién no se habria cumplido con los requisitos de concreto, actual y directo, al cual
hace referencia el TICA en su sentencia del Proceso 03-Al-2017.

[771 Sobre el particular, de manera preliminar, es preciso indicar que mediante Nota
SG/E/SJ/A38/2023 de fecha 15 de marzo de 2023, la SGCAN determiné, luego de la
evaluacion correspondiente, que la documentacién presentada por la Reclamante se
encontraba completa y conforme a lo dispuesto en los articulos 15 y 16 de la Decision
623, admitié a tramite el reclamo por incumplimiento y dispuso su traslado al gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia.

(78] Sin embargo, en atencién a los argumentos expresados en el parrafo [73] y por las
pruebas alcanzadas por parte de la Reclamada, pasamos a analizar si la Reclamante
cumplié, a la luz de los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (Auto del 24 de noviembre de 2017 en el marco del Proceso 03-Al-
2017), con demostrar la afectacion de sus derechos con relacién a sus reclamos.

[79] A tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la Decisién 623; el
articulo 25 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el
referido Auto del Tribunal [76], para que un reclamo sea admitido, la Reclamante debe
demostrar la afectacion de un derecho actual, inmediato y directo.
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Bo] De otro lado, la Reclamada sefiala que “a afectacién, al derecho subjetivo o interés
legitimo en los términos planteados en la norma andina implica un perjuicio que no
puede ser tolerado, de ahi que se habilita al afectado a plantear la demanda en Accion
de Incumplimiento de manera_oportuna.™ (Las negrillas y subrayados son de la
Reclamada).

81] Sobre el particular, es preciso traer a colacion lo dicho el Tribunal Andino, en el Auto del
24 de noviembre de 2017 en el marco del Proceso 03-Al-2017, Accion de Incumplimiento
interpuesta por FLORES MARAVILLA S.A. contra la Republica de Colombia, cuando
sefiala que:

“3.1.11 Como se ha sefialado precedentemente, un requisito especial de
procedencia para admitir la demanda es acreditar que aquello que ha sido
impugnado — que puedo o no constituir un incumplimiento de la normativa
andina, lo que sera analizado, eventualmente, en un pronunciamiento de
fondo- afecta un derecho subjetivo o un interés legitimo del demandante.

3.1.12 Dicha afectacion debe ser concreta, real y directa. En la medida que
la afectacién tenga esa carcteristicas, el derecho andino otorga una
especial legitimidad para accionar como respuesta a esa afectacion. Es
claro que dicha respuesta tiene que ser oportuna, pues debe ir acorde con
la naturaleza de la afectaciéon. Dicho en otros términos, siendo la
afectacion concreta, real y directa, la respuesta por parte del afectado debe
ser oportuna para que haya una correspondencia natural entre unay otra.

3.1.13 La afectacion al derecho subjetivo o interés legitimo en los término
plantados en la norma andina implica un perjuiciio que no puede ser
tolerado, de ahi que se habilita al afectado a plantear la demanda en
Accion de Incumplimiento de manera oportuna. En el caso de autos, no se
puede hablar de una respuesta oportuna por parte de Flores Maravilla,
toda vez que ésta ha aceptado voluntariamente una situaciéon juridica de
pago de regalias por mas de 13 afos.”

B82] En el caso que nos trae en esta oportunidad, LABORATORIOS ALFA S.A. es la
demandante en la sentencia N° 39/2019 del TSJ materia de la presente Accion de
Incumplimiento, por lo que cumple con el requisito de inmediata y directa.

83] En este marco [82], el SENAPI, en cumplimiento de la Sentencia antes sefialada, procede
a la dacion de la Resolucion Administrativa DGE/DEN/J- No.163/2022 de fecha 22 de
agosto del 2022, la misma que dispone:

“‘POR TANTO:

El Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual (SENAPI), conforme la designacion contenida en Resolucion
Ministerial MDPYEP/DESPACHO/No. 115/2022 de 04 de agosto de 2022,
en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley;

RESUELVE:

4% Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 6.
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PRIMERO: RECHAZAR el Recurso Jerarquico interpuesto
por la empresa LABORATORIOS ALFA LTDA, representada
por ESTEBAN SANTOS NUMBELA SAAVEDRA contra la
Resolucion Administrativa DPI/OPO/REV-No. 098/2021 de
15 de septiembre de 2021; en consecuencia, CONFIRMAR
en todas sus partes el acto administrativo recurrido, sea con
los demas recaudos de rigor.”#?

84] En ese sentido, dado a que el dltimo pronunciamiento emitido por autoridades del Estado
Plurinacional de Bolivia relativo a los intereses de LABORATORIOS ALFA S.A. sobre la
marca LACRICEL OFTENO es de agosto de 2022, es decir, de menos de un afio, este
interés seria real, actual y oportuno, requisitos sine qua non para la interposicion del
reclamo por incumplimiento de acuerdo a lo sefialado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina [83].

B5] Por lo expuesto, considerando que se ha acreditado la afectacién a un derecho subjetivo
o0 interés legitimo de LABORATORIOS ALFA S.A., procede el andlisis relativo a si con la
dacién de la sentencia No. 39/2019 y la Resolucion Administrativa DGE/DEN/J-
N0.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Direccion General Ejecutiva del
SENAPI, el Estado Plurinacional de Bolivia habria incurrido en incumplimiento del
ordenamiento juridico andino, en particular de los articulos 165, 166 y 167 de la Decisién
486, la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018, y de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

6.1.2. Acerca de la naturaleza de la fase prejudicial de la accién de incumplimiento

6] De la revision y analisis de los argumentos presentados por las partes, encuentra este
o6rgano comunitario, la necesidad de precisar la naturaleza de la Fase Prejudicial de la
Accion de Incumplimiento y las facultades que en dicho marco le son dadas a la SGCAN.

871 El Acuerdo de Cartagena le otorgd a la SGCAN la funcién de velar por la aplicacion del
Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento juridico de
la Comunidad Andina*®. En este mismo sentido, en el Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina se estableci6, a nivel de derecho primario, la
potestad de la SGCAN para que se pronuncie ante los presuntos incumplimientos de las
obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina, quedando asi establecido como requisito de
procedibilidad, que se debera agotar una etapa prejudicial ante dicha SGCAN antes de
acudir ante el Alto Tribunal de la Comunidad Andina*.

8] La accion de Incumplimiento tiene como funcién garantizar que los Paises Miembros se
conduzcan de conformidad con los compromisos que han adquirido en el ambito
comunitario, y mas que un propésito retributivo o sancionatorio, busca que los Paises
Miembros que se encuentren en una situacion de incumplimiento, tomen las medidas
pertinentes y necesarias para adecuar su actuar al ordenamiento comunitario. En esta
misma linea, el TICA sobre este tema ha indicado lo siguiente:

42 \ier Anexo 4 del Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 86.
43 Acuerdo de Cartagena, Articulo 30 literal a).
4 Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Seccién Segunda del Capitulo IIl.
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“La Accion de Incumplimiento, establecida y regulada en los articulos 23 a 27
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
constituye un instrumento basico y fundamental en el fortalecimiento del
proceso andino de integracion, ya gue mediante su ejecucion se controla la
eficacia del Ordenamiento Juridico Comunitario y, por lo tanto, se propende al
logro _cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena.”™ (Enfasis
agregado)

“No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCAN a identificar o
perseguir conductas de incumplimiento de los Paises Miembros para
retribuirlas o sancionarlas, sino_que su finalidad se encuentra enfocada en
lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los
Paises Miembros; esto es, en garantizar la eficacia del ordenamiento juridico
comunitario. *¢(Enfasis agregado)

B9] Al respecto, el TICA contiene basta jurisprudencia que persigue garantizar la observancia
de los objetivos del proceso de integracion dentro de la Comunidad Andina, mediante la
verificacion del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Paises Miembros.

0] En este marco juridico comunitario, esta finalidad se encuentra presente también en la
fase prejudicial que administra la SGCAN, cuya naturaleza quedd develada por el TICA
al indicar lo siguiente:

“Antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable
gue se adelante en la Secretaria General de la Comunidad Andina, un
procedimiento pre contencioso, el cual, viene a constituir un requisito de
admisibilidad para el ejercicio de la accion. Este trdmite prejudicial, se
materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se
abre el dialogo e investigacion entre dicho Organo Comunitario y el Pais
miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solucién al
asunto controvertido en dicha etapa. (....).”*" (Enfasis agregado)

1] La fase prejudicial que adelanta la SGCAN tiene la naturaleza juridica de un
procedimiento administrativo de caracter pre contencioso que busca la adecuaciéon del
Pais Miembro cuestionado, al ordenamiento juridico comunitario, regulado mediante la
Decision 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Accidon de Incumplimiento” y
supletoriamente por algunas disposiciones de la Decision 425 “Reglamento de
Procedimientos Administrativos de la Secretaria General de la Comunidad Andina”.

921 Conforme el marco legal sefialado, se le ha otorgado facultades a la SGCAN para actuar
de oficio o a solicitud de parte, para solicitar informacion, realizar reuniones informativas y
facilitadoras, emitir un dictamen, aclararlo, entre otras, para garantizar la eficacia del
ordenamiento juridico comunitario a través de la verificacion del cumplimiento de las
obligaciones y compromisos asumidos por los Paises Miembros*,

45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 01-Al-2013 de 13 de mayo de 2015 publicada en la GOAC No. 2556 del 7 de
agosto de 2015.

46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 04-Al-2017 de fecha 26 de noviembre de 2019 publicada en la GOAC No. 3835
del 11 de diciembre de 2019

47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 04-Al-2017 de fecha 26 de noviembre de 2019, publicada en la GOAC No. 3835
del 11 de diciembre de 2019

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procesos acumulados 01 y 02 Al-2016 de fecha 19 de octubre de 2018, publicada en la
GOAC No. 3439 del 12 de noviembre 2018
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6.1.3 Competencia de la Secretaria General de la Comunidad Andina para conocer del
presente asunto

@3] De conformidad con lo sefialado en el articulo 25 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y el articulo 13 de la Decision 623, la SGCAN es
competente para conocer de las reclamaciones por incumplimiento de la normativa
comunitaria que le presenten las personas naturales o juridicas que se sientan afectadas
en sus derechos por un Pais Miembro y para resolver cuestiones reguladas en el
ordenamiento juridico andino.

04 El TICA también ha sefialado lo siguiente:
“...) el articulo 5 [actual articulo 4] del Tratado impone a los paises que
integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones basicas: una de hacer,
consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento del ordenamiento juridico comunitario (...); y la obligacién de
no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a
dichas normas o que obstaculice su aplicacion.

Por la primera obligacién, de hacer, los Paises Miembros del Acuerdo de
Cartagena se vinculan juridicamente al compromiso de adoptar toda clase
de medidas -sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de
cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del
Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones,
sentencias o en general actos de la administracion, destinados a garantizar
el cumplimiento del ordenamiento juridico comunitario. Por la segunda
obligacion, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de
adoptar toda medida de la misma indole que pueda contrariar u
obstaculizar dicho ordenamiento.

Las obligaciones previstas en el articulo 5 [actual articulo 4] del Tratado de
Creacion del Tribunal, sefialadas atras, hacen referencia al cumplimiento
de la totalidad del ordenamiento juridico comunitario expresamente
contenido en el articulo 1 del mismo, tratese de derecho primario o
derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los
organismos vy funcionarios que ejercen atribuciones segun el mismo
ordenamiento y naturalmente por los Paises Miembros y por las
autoridades que en el ambito interno estan llamadas a aplicarlo.™® (Enfasis
agregado)

951 Con relacion a la interpretacion prejudicial, el TCTJCA establece claramente su alcance y
fin:

“Articulo 34.- En su interpretacién, el Tribunal deberd limitarse a
precisar el contenido y alcance de las normas gue conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, referida al caso
concreto. El Tribunal no podré interpretar el contenido y alcance del
derecho nacional ni_calificar los hechos materia del proceso, no
obstante lo cual podra referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretacion solicitada.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 06-1P-1993 de fecha 25 de febrero de 1994 publicada en el GOAC N° 150 del 25
de marzo de 1994.
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Articulo 35.- El juez que conozca el proceso deberd adoptar en su
sentencia la interpretacién del Tribunal”. (Enfasis afiadido)

6] De esta manera, sobre las conductas que pueden ser objeto de cuestionamiento por
parte de un Pais Miembro, el mismo TJCA ha indicado:

“El recurso de incumplimiento es una pieza clave en la construccion,
desarrollo y vigencia del orden juridico comunitario y mediante el cual se
ejerce el control del comportamiento de los Estados. El sistema andino de
integracion presupone la existencia de un orden de derecho, un
ordenamiento normativo comunitario frente al cual los Paises Miembros
gue forman parte integrante del mismo tienen dos 6rdenes de obligaciones:
las de hacer o sea adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento juridico del
Acuerdo de Cartagena y las de no hacer, o sea el no adoptar ni emplear
medidas contrarias a su aplicacibn o que de algin modo las
obstaculicen(...).”°

@71 Sobre la accion de incumplimiento y su relacién con los pronunciamientos de la autoridad
nacional ha dicho el TICA que:

“La accion de incumplimiento bajo ningun concepto se convierte en una
segunda ni tercera instancia ante la cual el Pais Miembro o un particular
que se sienta afectado pueda solicitar a este Tribunal modificar el
pronunciamiento de la autoridad nacional interna, lo que este Organismo
realiza es velar por el cumplimiento de la norma comunitaria andina mas
no resolver un proceso interno”.%!

e8] Siendo ello asi, la SGCAN a la hora de verificar el cumplimiento del ordenamiento
comunitario en la fase prejudicial, podrd examinar si el Pais Miembro cuestionado ha
configurado una inconducta producto de:
i. La expedicibn de normas internas contrarias al ordenamiento juridico
andino.
ii. La no expedicion de normas que le den cumplimiento a dicho
ordenamiento.
ii. La realizacion de cualesquier acto u omision opuestos al ordenamiento
juridico andino que de alguna manera dificulten u obstaculicen su
aplicacion.

9] En el presente caso, la Reclamante solicita a la Secretaria General pronunciarse sobre si
el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la declaratoria de que la sentencia N°
39/2019 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y
Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Suprema de Justicia, asi como la
Resolucion Administrativa DGE/DEN/J-N0.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida
por la Direccién General Ejecutiva del SENAPI, constituyen un incumplimiento de los
articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 y la Interpretacion Prejudicial 441-1P-2018, y
de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.>?

50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 02-Al-1997 de fecha 24 de septiembre de 1998 publicada en la GOAC No. 391
del 11 de diciembre de 1998.

51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 01-Al-2017 de fecha 23 de abril de 2017 publicada en la GOAC No. 3654 del 04
de junio de 2019.

52 Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 40.
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roo] Al respecto, el articulo 25 del Tratado de Creaciéon del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (codificado mediante Decision 472), dispone:

“Articulo 25.- Las personas naturales o juridicas afectadas en sus derechos

por el incumplimiento de un Pais Miembro, podran acudir a la Secretaria

General y al Tribunal, con sujecion al procedimiento previsto en el Articulo 24.

La accion intentada conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior
excluye la posibilidad de acudir simultaneamente a la via prevista en el
Articulo 31, por la misma causa” (Enfasis fuera de texto).

1011 Sobre la accién de incumplimiento promovida a peticion de personas naturales o
juridicas, el TICA se ha pronunciado en varios Autos indicando:

“Conforme a lo previsto en los articulos 25 y 31 del Tratado de Creacién del
TJCA, las personas naturales o juridicas que se consideren afectadas en sus
derechos debido al incumplimiento de un pais miembro se encuentran
facultadas a:

i) Acudir ante la SGCA y el TICA con sujecion al procedimiento previsto en
el articulo 24 del Tratado de Creacién del TICA precitado.

i) Acudir ante los tribunales nacionales competentes conforme al derecho
interno cuando resulten afectados por el incumplimiento del articulo 4 del
Tratado de Creacion del TICA.

De esta manera, la normativa faculta a las personas naturales o juridicas para
gue puedan elegir reclamar la vulneracién de sus derechos quebrantados
debido al incumplimiento de un pais miembro ante la jurisdiccion comunitaria
(SGCA y TJCA); o, ante el tribunal nacional competente correspondiente.

Con relacion a ello, el segundo péarrafo del articulo 25 precitado establece que
la presentacion de la Accion de Incumplimiento ante el TICA excluye la
posibilidad de acudir simultdneamente ante los tribunales nacionales
competentes.

En ese sentido, las personas naturales o juridicas que se consideren
afectadas en sus derechos debido a un incumplimiento de un pais miembro
pueden acudir, de manera alternativa pero excluyente, ante la jurisdiccion
comunitaria del TJICA o ante los tribunales nacionales competentes.

De esta manera, la normativa comunitaria prevé, para el caso de los
particulares, dos posibilidades de accion no simultdneas; esto es, la via
comunitaria de la SGCA y el TICA conforme al primer parrafo del articulo 25
del Tratado de Creacion del TIJCA; vy, los tribunales nacionales competentes
en virtud de lo previsto en el articulo 31 de la misma norma.

(..)%

021 En este contexto, queda claro que, aunque las personas naturales o juridicas que se
consideren afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un Pais Miembro pueden
acudir ante la SGCAN para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el
incumplimiento; y, también se encuentren facultadas para acudir ante los tribunales
nacionales competentes, estas alternativas son excluyentes una de la otra, es decir que

53 Proceso 01-Al-2017, publicado en la GOAC No. 3654 de 4 de junio de 2019.
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no pueden coexistir ambas vias respecto a una misma cuestion. Es importante
puntualizar que los Paises Miembros estan obligados a adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias ademas de tener el
compromiso de no adoptar medidas que sean contrarias al ordenamiento juridico andino
0 que obstaculice su aplicacion.

03] Respecto a la naturaleza, alcance y finalidad de la accién de incumplimiento el TICA en
la sentencia recaida en el Proceso 01 y 02-Al-2016 (acumulados) determina:

“No debe confundirse la Acciéon de Incumplimiento con un proceso
contencioso administrativo de plena jurisdiccion. Siendo bastante enféticos,
corresponde precisar que la Accién de Incumplimiento a cargo del TICA no
constituye un proceso contencioso administrativo de plena jurisdiccion. Por
tanto, en via de Accion de Incumplimiento el TJCA no puede anular o
revocar actos administrativos, como tampoco puede otorgar derechos o
declararlos, ni restablecer situaciones juridicas de particulares vulneradas.

Por la Accion de Incumplimiento el TJCA tiene la competencia para
verificar, y de ser el caso declarar, el incumplimiento de un Pais Miembro al
derecho comunitario andino. Sera este pais, en ejecucion de sentencia, el
que tomard las medidas necesarias para lograr el cese del incumplimiento.

Por tanto, la Accién de Incumplimiento no es un mecanismo que faculte al
TJCA a declarar la existencia de derechos particulares sino que su
finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos asumidos por los Paises Miembros; esto es,
garantizar la eficacia del ordenamiento juridico comunitario.

(..)%

104 En ese sentido, no le corresponde a la SGCAN dictaminar que se deje sin efecto la
sentencia N° 39/2019 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala
Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Suprema de
Justicia, asi como la Resolucién Administrativa DGE/DEN/J-N0.163/2022 de fecha 22 de
agosto 2022 emitida por la Direccion General Ejecutiva del SENAPI. Lo que le
corresponde a la SGCAN es determinar si el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de
la citada sentencia ha incumplido o no el ordenamiento juridico comunitario, asi como con
el objeto de la interpretacion prejudicial, en particular contra la 441-1P-2018.

6.2. Respecto del ordenamiento juridico andino incumplido

os] En el presente dictamen corresponde analizar los siguientes puntos:
e El caracter vinculante de la interpretacion prejudicial 441-1P-2018.
e Los articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486.
e Los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

6.2.1 Andlisis de la Secretaria General sobre el caracter vinculante de la interpretacion
prejudicial 441-1P-2018 v los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina

54 Proceso 01 y 02-Al-2016, publicado en la GOAC No. 3439 de 12 de noviembre de 2018.

Editada por la Secretaria General de la Comunidad Andina — Paseo de la Republica 3895 — Teléf. (51-1) 710-6400 — Casilla 18-1177 — Lima 18- Per(



GACETA OFICIAL m 06/06/2023 32 de 37

o] El articulo 34 del TCTJCA dispone gue en su interpretacion, el TJCA debera limitarse a
precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de
la Comunidad Andina, referida al caso concreto. En este marco, el TJCA se encuentra
impedido de interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos
materia del proceso.

o71  Asimismo, el Reglamento que regula los aspectos vinculados con la solicitud y emision
de Interpretaciones Prejudiciales aprobado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina mediante Acuerdo 08/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017%, define a la
Interpretacién Prejudicial en su Glosario de Términos, literal a) como:

“Interpretacion Prejudicial: mecanismo procesal mediante el cual el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y
alcances de las normas que conforman el ordenamiento juridico
comunitario andino, asi como orienta respecto de las instituciones juridicas
contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretacion y
aplicacion uniforme de dicho ordenamiento en los Paises Miembros de la
Comunidad Andina’.

os] Precisa ademas el articulo 3 del citado Reglamento, que la naturaleza juridica de la
Interpretacion Prejudicial es orientar y vincular a la autoridad administrativa, juez o arbitro
respecto del contenido y alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en un caso
concreto.

o9 De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 (numeral 2) del referido Reglamento, el
TJCA no interpretara el contenido y alcances del derecho nacional, ni calificara los
hechos materia del proceso.

10 Cabe indicar que, conforme lo precisa el articulo 35 del TCTJCA, el juez que conozca el
proceso debera adoptar en su sentencia la interpretacion del TJCA, esto es, que la
interpretacion que el TICA realice respecto al contenido y alcance de las normas andinas
materia de consulta, es vinculante para el analisis que deba efectuar el 6rgano
consultante en el caso concreto que dio origen a la solicitud.

11 En el caso materia del presente reclamo, con fecha 14 de diciembre de 2018, el TICA
realizd la interpretacion prejudicial de los articulos los articulos 165 y 167 de la Decision
486 solicitados por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del
TSJ del Estado Plurinacional de Bolivia, e interpretando de oficio el articulo 166 de la
citada Decision, por ser parte de la materia controvertida. Dicha interpretacion fue emitida
en el Proceso 441-1P-2018, la misma que, conforme alega la Reclamante, no habria sido
debidamente adoptada por el TJSJ al emitirse la sentencia N° 39/2019; lo cual sera
analizado en los siguientes parrafos.

6.2.2.Los articulos 165, 166 v 167 de la Decision 486.

n12] La Reclamante sefala, en su Escrito Reclamo, que la en la sentencia del TSJ, por un
lado, se habria resuelto de manera contraria a la interpretacion prejudicial 441-1P-2018, vy,
por el otro, no se habrian aplicado de manera correcta e incumpliéndose lo sefialado en
los articulos 165, 166y 167 de la Decision 486.

55 E| Auto 08/2017 fue publicado en la GOAC No. 3146 de fecha 29 de noviembre de 2017.
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6.2.2.1. Pruebas de uso en un procedimiento de cancelacién de reqgistro de marca

i3] El articulo 165 de la Decisién 486 establece en su primer parrafo que el registro de una
marca sera cancelado cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al
menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello, durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la accién de cancelacion.

141 Conforme a lo dispuesto por el articulo 167 de la Decision 486, la carga de la prueba
corresponde al titular del registro de la marca, empero, esto no implica que las pruebas
de uso necesariamente tengan que demostrar el uso de la marca por parte del titular, ya
gue, conforme se sefial6 en el parrafo anterior, la legislacion andina contempla que el uso
de la marca también podrd realizarse a través de un licenciatario o de una persona
autorizada para ello. En ese sentido, el titular de una marca con el fin de evitar la
cancelacion podra presentar pruebas de uso correspondientes a licenciatarios o a
terceros autorizados.

115] Si bien la Decision 486 no regula las caracteristicas que deben cumplir las autorizaciones
o contratos referidos al uso de la marca por parte de terceros, sera la normativa interna
del pais miembro la que debera establecer las condiciones para que este tipo de
relaciones puedan resultar validas en los procedimientos de cancelacion de registro de
marca. Lo sefalado sigue la linea de lo afirmado por el TICA en la interpretacion
prejudicial emitida en el Proceso 441-1P-2018, en la que, ademas, se precisa que se
entiende que si el tercero es autorizado lo debié haber sido a la fecha en que se prueba
el uso de la marca materia de la cancelacion.

nie] El reclamo contiene un cuestionamiento a la validez del uso de una marca por parte de
un tercero en un periodo distinto al establecido en el contrato de autorizacion de uso
suscrito con el titular. Asi, la reclamante sostiene que el pronunciamiento del Tribunal
Supremo de Justicia y, consecuentemente, el que emite el SENAPI en cumplimiento de
este ultimo, contraviene lo afirmado por el TICA en la Interpretacion Prejudicial 441-IP-
2019, lo cual, también determina el incumplimiento de lo dispuesto en los articulos 165,
166, 167 de la Decision 486.

1ni71 En la interpretacion prejudicial antes referida, el TICA precis6 que sera la autoridad
nacional la que analizard y determinara si las pruebas de uso presentadas, referidas al
uso de la marca por parte de un tercero, resultan validas en el procedimiento de
cancelacion a fin de acreditar el uso de la marca, atendiendo a su normativa interna y
bajo los pardmetros procesales correspondientes.

18] En el presente caso, se aprecia que mediante Resoluciones Administrativas N° 226/2016
del 23 de mayo de 2016 y DPI/OPO/REV-N° 237/2016 del 30 de diciembre de 2016
(recurso de revocatoria), emitidas por la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI, se
establecié que los medios probatorios presentados no acreditan una plena relacién
comercial cierta, efectiva y vigente entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de
C.V. Asimismo, mediante Resolucion Administrativa N° DGE/OP0O/J-0135/2017 del 31 de
mayo de 2017, la Direccion General Ejecutiva del SENAPI, rechazé el Recurso
Jerarquico interpuesto por Laboratorios Sophia S.A. de C.V.y, en consecuencia, confirmé
de forma total la Resolucion Administrativa DPI/OPO/REV-N° 0237/2016.
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[119] Sin embargo, mediante Sentencia N°39/2019, recaida en el Expediente 318/2017/CA, el
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia declar6 probada la
demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Sophia Holdings S.A. de C.V.y, en
consecuencia, dejo sin efecto la Resolucion de Recurso Jerarquico N° DGE/CANC/J-
0135/2017 emitida por la Direccion General Ejecutiva del Senapi, asi como las
Resoluciones Administrativas DPI/OP/REV-N° 0237/2016 y N° 226/2016, emitidas por la
Direccion de Propiedad Industrial de la misma autoridad, debiendo ésta Gltima emitir
nueva resolucién tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la sentencia.

120] Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia determind
gue Cormesa Ltda. era la persona autorizada por el titular del registro de la marca
LAGRICEL OFTENO para usarla en el mercado, por lo que se encuentra acreditada la
existencia previa de una relacion comercial que determina que la marca fue usada con
autorizacion de su titular. Asimismo, precis6 que el titular del registro de una marca, en
caso de autorizar su uso a un tercero, no necesita registrar este nombramiento en el
SENAPI o formalizarlo mediante documento escrito y si el titular no inicia ninguna accién
gue cuestione la venta de productos identificados con la marca, se infiere que tal uso ha
consentido por este ultimo.

1211 De la revision del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia se advierte que este
organo jurisdiccional sefialé lo siguiente:

“El SENAPI fundamenta su resoluciéon administrativa impugnada en, que la
Marca Lagricel Ofteno no fue usada por el titular del registro, concretamente
por el Laboratorio Sophia SA de CV, menos por el licenciatario de esta, o
por otra persona autorizada para ello, durante el periodo 18 de mayo de
2012 a 18 de mayo de 2015; que las facturas comerciales fueron emitidas
por CORMESA Ltda., empresa con la que Laboratorios Sophia SA de CV no
tenia ninguna relacibn comercial vigente; en consecuencia, no era su
licenciatario o persona autorizada. Que toda la prueba presentada por el
titular del registro, fue valorada en fase administrativa, conforme el principio
de verdad material; sin embargo, no form6 conviccibn en la institucion
administrativa, sobre la supuesta relacibn comercial entre Laboratorios
Sophia SA de CV y CORMESA Ltda.; por lo que, rechazd el recurso
jerarquico y confirmd la resolucion administrativa que declar6 probada la
demanda de cancelacion de registro por no uso de marca. Al respecto, este
Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacia de la
realidad, considera que CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el
titular del registro de la marca Lagricel Ofteno para comercializar este
producto, comercializacién que se hace evidente por las facturas que cursan
en obrados, de fs. 18 a 227 del Anexo 1, mas si tomamos en cuenta, el
Contrato de Distribucion de Productos Farmacéuticos celebrado entre
Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda., el 19 de enero de 2009
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, con
vigencia de 3 afios, que demuestran la existencia previa de una relacion
comercial entre ambas empresas; con la aclaracion que, el titular del registro
de una marca, en caso de autorizar a una persona para hacer uso de su
marca, no necesita registrar este hombramiento en el SENAPI o realizar
mediante documento escrito; entonces, la realidad nos muestra que, el titular
de la marca consiente tacitamente su comercializacién, ya que no cursa
ninguna accién que impugne la venta de la marca Lagricel Ofteno registrado
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a nombre de Sophia Holdings SA de CV (previa transferencia del registro
por Laboratorios Sophia SA de CV); por lo que se infiere el consentimiento
del titular del registro. Se debe considerar que, tratdndose de la
comercializacion de un farmaco, éste requiere un registro sanitario ante las
autoridades competentes de nuestro pais, ademas de los tramites para la
obtencion de permisos aduaneros, tramites que deberan ser realizados a
nombre del titular de la marca, quien también es el que elabora el producto
farmacéutico Lagricel Ofteno.

En consecuencia, la demanda contenciosa administrativa contiene la
fundamentacion juridica necesaria que justifica revocar la Resolucion
Jerarquica.”®

1221 De la revision de lo expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia se advierte un analisis
de los argumentos y medios probatorios ofrecidos por Sophia Holdings S.A. de C.V,,
respecto de las consecuencias legales de la relacion contractual existente entre Cormesa
Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V., de lo cual, concluy6é que el contrato era valido
para los efectos del procedimiento de cancelacién, por lo que el uso de la marca
realizado por Cormesa Ltda. debia ser analizado por el SENAPI.

1231 De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo
su criterio, realiz6 una valoracion de los medios probatorios conforme a la normativa
nacional y en base a dicha valoracién, determiné que el uso de la marca realizado por
Cormesa Ltda. correspondia a una conducta valida frente a la accion de cancelaciéon. De
esa forma, lo sefialado por el Tribunal Supremo de Justicia guarda concordancia con lo
expuesto por el TICA en la interpretacién prejudicial 441-1P-2019, en cuanto refiere que
las caracteristicas y/o condiciones para validar la vigencia de una autorizacién de uso de
marca no se encuentra regulada por la normativa andina, siendo el derecho nacional el
origen del marco normativo para analizar tales relaciones®’.

[124] La reclamante argumentd que dado que la norma andina no regula las condiciones o
requisitos que debe cumplir el tercero autorizado para el uso de la marca, ello debera
regularse por la normativa nacional interna, vale decir la Ley N° 2341 de Procedimiento
Administrativo y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, norma
gue no ha sido aplicada al momento de emitir la Sentencia N° 39/2019. Adicionalmente,
se aprecia que la reclamante incorpora a su reclamo cuestiones sobre el contenido del
contrato que autoriza a Cormesa Ltda. a utilizar la marca, lo cual contribuye a los
argumentos en contra del criterio adoptado por el Tribunal Supremo de Justicia en la
Sentencia N° 39/2019.

1251 Sin embargo, lo sefialado por la reclamante corresponde a una discrepancia respecto al
analisis realizado por el Tribunal Supremo de Justicia sobre los medios probatorios
presentados en el proceso, el cual, al amparo de sus competencias, analizé la relacién
contractual existente entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V., a fin de
determinar si esta resultaba vélida frente al procedimiento de cancelacion.

[126] En ese sentido, los argumentos del reclamo versan en una supuesta apreciacion

56 Sentencia N2 39 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social
Primera del Tribunal Suprema de Justicia, folios 15y 16.

57 En la Interpretacion Prejudicial N°441-1P-2018, el TJCA establecié que, dado que las caracteristicas y/o condiciones para validar la
vigencia de una relacién contractual que implica la autorizacion de uso de marca no se encuentra regulada por la normativa andina, es
el derecho nacional el origen del marco normativo para analizar tales relaciones.
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incorrecta del Tribunal Supremo de Justicia de la normativa nacional correspondiente
frente a los efectos del contrato entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V.
en el procedimiento de cancelacién iniciado contra el registro de la marca LAGRICEL
OFTENO. De ello se determina que, la reclamante realiza un cuestionamiento sobre el
criterio empleado por el Tribunal Supremo de Justicia para la aplicacion de la normativa
interna respecto a medios probatorios presentados en un procedimiento de cancelacion
de registro de marca y no a una incorrecta aplicacion de la nhorma comunitaria andina.

1271 Por tal motivo, los argumentos corresponden a discrepancias con el fondo de la
Sentencia N° 39/2019 del TSJ y, dado que la Accion de Incumplimiento no constituye una
instancia adicional ante la cual la reclamante puede cuestionar el fondo de una decision
nacional, no procede atender el cuestionamiento formulado por Laboratorios Alfa S.A. a
través del presente reclamo.

[128] Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la reclamante sostiene que el criterio que
determino la validez del contrato de autorizacion de uso de marca contraviene el principio
de territorialidad que regula el derecho de marcas, por lo que considerando que México
no forma parte de la Comunidad Andina, la documentacién de procedencia de dicho pais
no cumple con lo dispuesto por el ambito geografico de comercio determinado por la
norma andina.

[129] Sobre el particular, debe precisarse que el articulo 166 de la Decision 486 establece que
se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comercio 0 se encuentran disponibles en el mercado
y que también se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente
productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros.

130] Por ello, esta Secretaria General considera que el pronunciamiento del Tribunal Supremo
de Justicia no refiere al reconocimiento de un derecho de marca que quiebre el principio
de territorialidad, por el contrario, lo que analiza es si el contrato en cuestion puede surtir
efectos en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y al amparo del derecho de
marca reconocido en dicho pais andino.

1311 No se aprecia que la sentencia cuestionada haya determinado que la exportacion en si
misma constituya una conducta que deba ser tomada en cuenta para evaluar el uso de la
marca y, si bien los productos provienen de un pais no comunitario (México), el analisis
realizado buscaba determinar los efectos del contrato de distribucién respecto al uso de
la marca efectuado por Cormesa S.A. en el territorio boliviano. En ese sentido, se
determiné que el contrato resultaba valido frente al procedimiento de cancelacion y, por lo
tanto, el SENAPI debia evaluar el uso de la marca realizado en el territorio boliviano
por Cormesa Ltda. al amparo del referido contrato.

1321 En consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Tribunal Supremo de
Justicia, al emitir la Sentencia N° 39/2019, no ha contravenido el criterio adoptado por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretacién Prejudicial emitida en el
Proceso 441-1P-2019; tampoco ha transgredido las normas de la Decision 486 invocadas
por la reclamante como fundamento de su reclamo.
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6.2.2.2. Sobre el presunto incumplimiento de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

1331 Como es advirtié en el punto 6.1.1., la Accion de Incumplimiento tiene por objeto verificar
el cumplimiento del ordenamiento comunitario en la fase prejudicial.

1341 Al respecto, el articulo 4 del TCTJCA hace referencia a que los Paises Miembros estan
obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de
las normas, en el marco de la obligacion “de hacer” que tienen los paises. Al respecto, del
analisis del punto 6.2.2 esta Secretaria General considera que no habria incumplimiento
del ordenamiento juridico andino.

135 Cabe mencionar que, con relacion a los articulos 35 y 36, en tanto se ha verificado en el
analisis de fondo del presente dictamen que el ordenamiento juridico andino no ha sido
violentado, esta Secretaria General considera que no habria incumplimiento del
ordenamiento juridico andino.

13s] De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaria General determina que el
Estado Plurinacional de Bolivia mediante la sentencia N°39/2019 de fecha 22 de abril de
2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa
Social Primera del Tribunal Suprema de Justicia, asi como la Resolucién Administrativa
DGE/DEN/J-N0.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Direccion General
Ejecutiva del SENAPI, no habria contravenido las normas de la Decision 486 invocadas
por la accionante como fundamento de su reclamo. En ese sentido, ello determina que
tampoco ha transgredido los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

VIl. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -

1371 En el caso de andlisis, no se ha acreditado que el Estado Plurinacional de Bolivia, a
través de la sentencia N° 39/2019 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente
de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal
Suprema de Justicia, asi como la Resolucién Administrativa DGE/DEN/J-N0.163/2022 de
fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Direccibn General Ejecutiva del SENAPI,
incumplan con los articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 y la Interpretacion
Prejudicial 441-1P-2018, ni de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacién del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

138] Por todo lo anterior, la Secretaria General de la Comunidad Andina, con base en las
consideraciones que se anteponen, la informacién suministrada por las Partes y los
motivos expuestos en el presente Dictamen considera que no ha quedado demostrado
que el Estado Plurinacional de Bolivia haya incumplido obligaciones derivadas del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina.

Diego Caicedo
Secretario General a.i.
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