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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de octubre de 2023

Proceso: 108-1P-2021
Asunto: Interpretacion prejudicial
Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,

Social y Administrativa Primera del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de
Bolivia

Expediente interno
del consultante: 045/2020

Normas objeto de la Articulos 11, 13 y 18 de la Decisién 571 — «Valor en

consulta prejudicial: aduana de las Mercancias Importadas» y literal c)
del primer parrafo del articulo 53 del anexo de la
Resolucion 1684 — «Actualizacion del Reglamento
Comunitario de la Decision 571»

Temas objeto de la 1. La responsabilidad de un tercero autorizado
consulta prejudicial: (agencia despachante o agente de aduanas) por
la veracidad o exactitud de la informacion o valor

declarado en aduana
2. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor

declarado en aduana

Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellon

VISTO:

El Oficio 151/2021 del 7 de mayo de 2021 recibido via courier el dia 17 del
mismo mes y afio mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa
Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de
-Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicité al Tribunal de Justicia de

Somunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJICA) la interpretacion
Udicial de los articulos 11, 13y 18 de la Decision 571 — «Valor en Aduana #3¢_

*
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de las Mercancias Importadas» de la Comisién de la Comunidad Andina (en
adelante, la Decision 571)" y del literal c) del primer parrafo del articulo 53
del anexo de la Resolucion 1684 de la Secretaria General de la Comunidad
Andina — «Actualizacién del Reglamento Comunitario de la Decision 571»
(en adelante, la Actualizacién del Reglamento Comunitario de la
Decisién 571)2, a fin de resolver el proceso interno 045/2020.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Adesco Agencia Despachante de Aduanas S.R.L.

Demandado: Director Ejecutivo General de la Autoridad de
Impugnacion Tributaria del Estado Plurinacional
de Bolivia

Tercero interesado: Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional
del Estado Plurinacional de Bolivia

B. EL CRITERIO JURIDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO
ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA
INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO ANDINO

1. Las sentencias de interpretacion prejudicial emitidas en los procesos 145-
IP-2022, 261-IP-2022, 350-1P-2022° y 391-IP-20224, todas de fecha 13 de
marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal reconocié que «la
doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con
lo establecido en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacién del Tribunal y en el articulo 123 de su Estatuto.

2. En ese sentido, el Tribunal decidié, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio juridico interpretativo
del acto aclarado es plenamente compatible con
lo establecido en el segundo parrafo del articulo
33 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo
123 de su Estatuto.

: Del 12 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (en
adelante, GOAC) 1023 del 15 de diciembre de 2003.
: Del 23 de mayo de 2014, publicada en la GOAC 2340 del 28 de mayo de 2014.
: :i;'\-\ Publicadas en la GOAC 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:
) /\\grrtps://www.comzmidadandﬁna.o;a/DocOﬁciaiesFHes/Gacetas/GACETA%205146.pdf "
?,Puhlicada en la GOAC 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:

=i ps.‘//www.com[mr’dadandina.om/DocOﬁciafesFﬁes/Gacetas/GACETA%.?OS147‘,0(!7' PS{_,
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SEGUNDO:

TERCERO:

Proceso 108-IP-2021

Interpretar que, conforme al criterio juridico
interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el ambito de la Comunidad Andina,
en aquellos casos en los que el juez nacional de
Gnica o Ultima instancia tiene que resolver una
controversia en la que deba aplicar o se discuta
una norma del ordenamiento juridico
comunitario andino, no estara obligado a
solicitar interpretacion prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina si es que esta
corte internacional ya ha interpretado dicha
norma con anterioridad en una interpretacion
prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

Interpretar que la obligatoriedad prevista en el
segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y en el articulo 123 de su
Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no ha emitido
interpretacion prejudicial respecto de la
norma del ordenamiento  juridico
comunitario andino que el juez nacional de
Uinica o Ultima instancia debe aplicar (o es
materia de discusion) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional;

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de alguna de las normas del
ordenamiento juridico comunitario andino
que el juez nacional de Unica o ultima
instancia debe aplicar (0o son materia de
discusion) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero no respecto de otras
normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En
este caso, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina emitira la
interpretacion prejudicial respecto de
aguellas normas que no hubiere
interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto de
las cuales si lo hubiera hecho, de ser el

caso. M
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¢) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
jurfdico comunitario andino que el juez
nacional de unica o ultima instancia debe
aplicar (o es materia de discusién) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero dicho juez considera
imperativo que el TJCA precise, amplie o
modifique el criterio juridico interpretativo
contenido en la mencionada interpretacion
prejudicial; y,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez
nacional de unica o ultima instancia debe
aplicar (o0 es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional  que tramita en sede
nacional, pero dicho juez tiene preguntas
insoslayables sobre situaciones
hipotéticas que, en abstracto, se
desprenden o estan vinculadas con la
referida norma andina, y que deben ser
aclaradas por el TJCA para que el
mencionado juzgador pueda resolver con
mayor  precision e idoneidad la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional.

CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la
posibilidad de que tanto los Paises Miembros
como la Secretaria General de la Comunidad

\ Andina y los particulares ejerzan el derecho
previsto en el articulo 128 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de
acudir ante este Tribunal en ejercicio de la
accion de incumplimiento, cuando el juez
nacional obligado a realizar la consulta se
abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los
que esta obligacion se mantiene de conformidad
con los criterios establecidos en la presente
sentencia de interpretacion prejudicial; o cuando

un juez nacional aplique una interpretacion  *
diferente a la establecida por el Tribunal en el PS5
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caso concreto o en una o mas interpretaciones
prejudiciales aprobadas y publicadas
previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, y que constituyen un acto aclarado
en los términos expuestos en la presente
providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
implementara medidas con el objeto de informar
a los jueces nacionales respecto de los criterios
juridicos interpretativos que califican como actos
aclarados.

(...)»
C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicité la interpretacion prejudicial de los
articulos 11, 13 y 18 de la Decision 571° y del literal c) del primer parrafo
del articulo 53 de la Actualizacion del Reglamento Comunitario de la
Decision 571.

2 Decisién 571.-
«Articulo 11.- Elaboracién, Firma y Presentacion.
La Declaracién Andina del Valor deber4 ser elaborada y firmada por el importador o comprador de
la mercancia; y cuando la legislacién nacional del Pais Miembro asi lo disponga por su
representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre.
La Declaracion Andina del Valor deberd ser presentada ante la autoridad aduanera, de manera
conjunta con la declaracion en aduana de las mercancias importadas, por el importador o por quien
esté autorizado para hacerlo en su nombre, segtin lo establezca la legislacion aduanera nacional.»
«Articulo 13.- Responsabilidades.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 11 de la presente Decision quien elabora y firma la
Declaracién Andina del Valor sera responsable de:
El importador, su representante legal o, en su caso, el comprador, seran responsables por:
a) La veracidad, exactitud, e integridad de los elementos que figuren en la declaracion del valor;
b) La autenticidad de los documentos presentados en apoyac de estos elementos y;
¢) La presentacién y suministro de toda informacién o documento adicionales necesarios para
determinar el valor en aduana de las mercancias.
La infraccion de lo dispuesto en este articulo sera considerado (sic) como una falta administrativa
sin perjuicio de lo que al efecto dispongan las disposiciones comunitarias y nacionales sobre
control y fraude aduanero.»
«Articulo 18.- Carga de la prueba.
En la determinacion del valor en aduana, asi como en las comprobaciones e investigaciones que
emprendan las Administraciones Aduaneras de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, en
relacién con la valoracion, la carga de la prueba le correspondera, en principio, al importador o
comprador de la mercancia.
Cuando el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba
\ correspondera tanto al importador como al comprador de la mercancia importada; y cuando el
importador o comprador sea una persona juridica a su representante legal y al autorizado para
hacerlo en su nombre.»
g Resolucién 1684.-
«Articulo 53. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los
documentos probatorios.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 y en el capitulo V de la Decisién 571, las
Administraciones Aduaneras de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, harén uso del
procedimiento que se establece a continuacién para la verificacién y comprobacion del valor
declarado:
1. A los fines de lo previsto en el articulo 17 de la Decision 571 se tendra en cuenta la siguiente:
N\ G-) 2
"\ c) antes de adoptar una Decision definitiva, la Administracion Aduanera comunicara al PS/L,
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2. Con relacién al articulo 18 de la Decisiéon 571 y al literal c) del primer
parrafo del articulo 53 de la Actualizacion del Reglamento Comunitario de
la Decision 571, corresponde sefialar que dichas normas constituyen acto
aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acapite
anterior y en los términos de la sentencia de interpretaciéon prejudicial
emitida en el proceso 03-1P-20227, de fecha 17 de mayo de 2023, motivo
por el cual en el presente proveido no seran objeto de pronunciamientos
adicionales.

3. En cuanto a los articulos 11 y 13 de la Decisién 571 que también son
objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente
proceso y que regulan aspectos relacionados con la elaboracion, firmay
presentacién y responsabilidades de la Declaracion Andina del Valor,
estan vinculados directamente con el siguiente tema especifico:

- La responsabilidad de un tercero autorizado (agencia despachante
o agente de aduanas) por la veracidad o exactitud de la informacion
o valor declarado en aduana.

Al respecto, resulta pertinente sefialar que las normas citadas, asi como
el tema identificado anteriormente, ya han sido objeto de interpretacion
por parte del Tribunal, existiendo, a la fecha, un criterio juridico
interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance en los siguientes términos:

[1.] La responsabilidad de un tercero autorizado (agencia
despachante o agente de aduanas) por la veracidad o
exactitud de la informacion o valor declarado en aduana

[1.1] De acuerdo con lo establecido en el articulo 8 de la Decision
571, la Declaracién Andina del Valor (en lo sucesivo, la DAV)
es un documento de soporte de la declaracién en aduana de
las mercancias importadas, el cual debe contener la
informacién referida a los hechos y circunstancias relacionadas
con la transaccién comercial de las mercancias que seran
objeto de valoracion en aduana.

importador, mediante medios fisicos, electronicos o digitales, sus motivos para dudar de la
e — veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dara un plazo razonable
para responder. Una vez adoptada la Decisién definitiva, la Administracion Aduanera
comunicara al importador mediante medios fisicos, electrénicos o digitales, indicando los
motivos que la inspiran. En los casos en que este control se realice durante el despacho, el
importador podra retirar las mercancias, si presta una garantia suficiente en forma de
fianza, depésito u otro medio apropiado, que cubra el pago de los derechos, tasas e
= ; impuestos a la importacion a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancias.
Y )
7 '5,; ‘Publicada en la GOAC 5186 del 22 de mayo de 2023.
C'Disponible en: .
Thitos:/www.comunidadandina.org/DocQficialesFiles/Gacetas/GACETA%205186.pdf p;{,
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[1.2]  Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el primer
pérrafo del articulo 11 de la Decision 571, la responsabilidad
de elaborar y firmar la DAV recae sobre el comprador o el
importador de la mercancia objeto de valoracion.

[1.3]  Adicionalmente, la norma citada prevé que los Paises
Miembros de la Comunidad Andina pueden autorizar al
representante legal o a terceras personas —naturales o
juridicas— distintas al importador o comprador, para que
elaboren y firmen una DAV, en su nombre. Lo anterior, en virtud
del principio de complemento indispensable® y mediante la
legislacion nacional que resulte aplicable.

[1.4] A manera de ejemplo, el articulo 227 del Cédigo Organico de
la Produccién, Comercio e Inversiones de la Republica del
Ecuador, en concordancia con el articulo 5 de la Resolucion
N° SENAE-2019-0077-RE, que contiene el Reglamento que
regula el ejercicio de la actividad de los agentes de aduana y
de sus auxiliares, expedido por el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador’, establece que el agente de aduana es una
persona natural o jurfdica facultada para «gestionar de manera
habitual y por cuenta ajena, el despacho de las mercancias en
representacion del importador o exportador; debiendo para el
efecto firmar la_declaracion aduanera en los casos gue
establezca el reglamento...»

(Subrayado agregado).

[1.5] Como se puede apreciar de la norma nacional citada, en la
Republica del Ecuador se autorizo a los «agentes de aduanay,
que bien pueden ser personas naturales o juridicas que actian
como auxiliares de las actividades de comercio exterior, a
gestionar por cuenta ajena (en representacion del importador o
exportador) los tramites y diligencias correspondientes a las
operaciones aduaneras de importacion o exportacion, para lo
cual deben, entre otros, elaborar y firmar las declaraciones
aduaneras que correspondan.

[1.6] Por otra parte, el articulo 13 de la Decision 571 establece que
quien elabora y firma una DAV asume la responsabilidad frente
a la administracion aduanera nacional sobre los siguientes
aspectos:

B Sobre el tema del principio de complemento indispensable en el Derecho Comunitario Andino, ver
la Interpretacion Prejudicial 340-IP-2019 de 29 de julio del 2020, publicada en la GOAC 4037 del
30 de julio de 2020.
4 Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones (publicado en el suplemento del
Registro Oficial 351 del 29 de diciembre de 2010, tltima reforma publicada en el tercer suplemento
_del Registro Oficial 587 del 29 de noviembre de 2021).
“Resolucion SENAE-2019-0077-RE de 13 de septiembre de 2019, Reglamento que regula el
rcicio de la actividad de los agentes de aduana y de sus auxiliares, expedido por el Servicio
TR&cional de Aduana del Ecuador (Ultima reforma publicada en el tercer suplemento del Registro

*CRETARIA Oficial 170 del 17 de octubre de 2022). *
CRETARIA ia ctu V‘V"



GACETA OFICIAL

@ 11/10/2023 10 de 77

[1.7]

Proceso 108-1P-2021

a) La veracidad, exactitud e integridad de los elementos que
figuren en la declaracién del valor;

b) La autenticidad de los documentos presentados en apoyo
de estos elementos; y,

¢) La presentacién y suministro de foda informacion o
documentos adicionales necesarios para determinar el
valor en aduana de las mercancias.»

En ese sentido, el ltimo pérrafo del citado articulo 13, preveé
que la infraccion de lo dispuesto en dicha norma sera
considerada como una falta administrativa, sin perjuicio de la
aplicacion de las disposiciones comunitarias y nacionales
sobre control y fraude aduanero, que resulten aplicables en
cada caso concreto.

Ahora bien, este Tribunal considera pertinente distinguir dos
escenarios:

a) El primero cuando el comprador o el importador de la
mercancia objeto de valoracién es quien elabora y firma la
DAV, pues es evidente que es la persona que participo
directamente en la negociacion, conoce el valor, los
hechos y las circunstancias comerciales que dieron lugar
a la transaccion de la mercancia importada, y es quien
tiene acceso directo a los documentos (contrato, factura
comercial, efc.) que sirven de sustento a su declaracion.

En este caso, resulta razonable que el mencionado
comprador o importador al ser el sujeto pasivo de la
obligacion tributaria aduanera, o su representante legal
cuando se trata de una persona juridica, asuma de
manera absoluta y directa la responsabilidad prevista en el
articulo 13 de la Decision 571.

b) El segundo escenario se presenta cuando la DAV es
elaborada y firmada por un tercero autorizado en noimbre
del comprador o importador, como bien puede ser el caso
de las agencias despachantes o los agentes de aduana,
quienes actian como profesionales auxiliares destmados
a facilitar por cuenta ajena la operacion aduanera y no
participan directamente en la transaccion comercial que
dio origen a la importacion de la mercancia que sera objeto
de valoracioén, sino que (nicamente reciben un encargo
para realizar los trémites y diligencias vinculadas con una
operacion de importacion o exportacion; vale decir, que
elaboran y firman una DAV, sobre la base de la

) '_ En la medida que asi lo disponga la legislacion nacional del Pais Miembro correspondiente.

Ibidem. V‘/t/
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informacién y documentacion que fue proporcionada por el
comprador o importador.

En este caso, el tercero autorizado (agencia despachante
o agente de aduanas) no serd responsable de los aspectos
previstos en el articulo 13 de la Decision 571 si es que se
limita a transcribir de manera exacta, fidedigna y literal en
la DAV la informacion y documentacion que le fue
proporcionada por el comprador o importador. Ello en
aplicacion de los principios de buena fe y confianza
legitima.

Asi, para determinar la responsabilidad de un tercero
autorizado™ por la veracidad o exactitud de la informacion
o valor declarado en aduana, este Tribunal considera que
se debe tomar en consideracion los siguientes criterios:

Un tercero autorizado (agencia despachante o agente de
aduanas) asumiré la responsabilidad prevista en el articulo
13 de la Decision 571, en los siguientes casos:

(i)  Cuando no consigne la totalidad de la informacion y
documentacién proporcionada por el comprador o
importador en la DAV. Es decir, que los datos
relativos a la importacién (descripcion de la
mercancia, origen, cantidad, valor, peso, calidad,
entre otros) no correspondan en su literalidad,
integridad o exactitud con los datos y documentos
efectivamente proporcionados por el comprador o
importador, relacionados con la mercancia objeto de
valoracion;

(i)  Cuando pese a haber utilizado la informacion y
documentacién proporcionada por el comprador o
importador, esta haya sido transcrita erroneamente
en la DAV o consignada de forma parcial o inexacta,
OJ

(i) Cuando pese a haber utilizado como base para la
glaboracion de la DAV la informacion y
documentacién proporcionada por el comprador o
importador, los valores declarados sean ostensible o
desproporcionadamente bajos o no correspondan
con la realidad comercial de ese tipo de
transacciones; o, cuando los datos sean
manifiestamente inexactos, falsos o fraudulentos.

[1.8] La autoridad nacional competente debera analizar caso por
caso si es que se genera o no la responsabilidad del tercero
autorizado (agencia despachante o agente de aduanas) sobre
la veracidad o exactitud de la informacion o valor declarado en

?' -
RET‘ARIA 0}99 como ya se menciond puede ser una agencia despachante o un agente de aduanas. )4;1/
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aduana, de acuerdo con los criterios desarrollados en los
parrafos precedentes.

4. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente fueron
desarrollados por el Tribunal, en la sentencia de interpretacion prejudicial
emitida dentro del proceso 12-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022,
publicada en la GOAC 5093 del 16 de diciembre de 2022, la cual
constituye acto aclarado.

Disponible en el siguiente enlace:

https:/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205093. pdf

(Ver parrafos 1.2. a 1.8. de la Interpretacién Prejudicial 12-IP-2020, que
constan en las paginas 5 a 8 de la GOAC 5093)

5. Adicionalmente, la autoridad consultante realizé las siguientes preguntas:

(i)  ¢El importador es el tnico responsable sobre la veracidad y exactitud
de los elementos que figuran en la Declaracién Andina del Valor, de la
autenticidad de los documentos presentados, asi como de las
prestaciones y suministro de toda la informacion o documentos
adicionales que sean necesarios para determinar el valor en aduana de
las mercancias?

(il ¢Toda actuacion y decision que adopte la administracion aduanera
debe ser comunicada especificamente al importador y no al
despachante ni a la agencia despachante de aduana?

Para dar respuesta a las preguntas que anteceden, la autoridad
consultante debera remitirse a los criterios juridicos interpretativos
desarrollados por este Tribunal en los parrafos 1.1 al 1.8 de |la presente
sentencia de interpretacion prejudicial.

(i)  ¢La carga de la prueba corresponde solo al importador o comprador de
la mercancia, o también al despachante de aduana y a la agencia
despachante de aduana?

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante ademas
de remitirse a los criterios juridicos interpretativos desarrollados por
[\ este Tribunal en los parrafos 1.1 al 1.8 de la presente sentencia de
\ interpretacion prejudicial, corresponde que se remita a los criterios
juridicos interpretativos contenidos en la sentencia de Interpretacion
Prejudicial emitida en el proceso 03-IP-2022, de fecha 17 de mayo de
2023 publicada en la GOAC 5186 del 22 de mayo de 2023, disponible
en el siguiente enlace:

10

https:/Awww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205186.pdf fSA
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(Ver péarrafos 18 y 19, de las paginas 28 a 29 de la Interpretacion
Prejudicial 03-IP-2022, que constan en las paginas 55 a 56 de la GOAC
5186)

6. En virtud de lo sefialado, no corresponde que este Tribunal emita una
nueva interpretacion prejudicial de las normas andinas que fueron objeto
de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las
cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio juridico
interpretativo citado en el acépite anterior y en los términos expuestos en
los parrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion prejudicial
en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que
las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial
obligatoria formulada por la Sala Contenciosa y Contenciosa
Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia dentro
del proceso interno 045/2020, constituyen un acto aclarado en
los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se
cumple el mandato de garantizar la aplicacion uniforme vy
coherente del ordenamiento juridico comunitario andino.

TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretacion prejudicial en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretacion prejudicial se firma por los magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellon
Magistrada

11




GACETA OFICIAL @ 11/10/2023 14 de 77

Proceso 108-1P-2021

Hugo R. Gomez Apac ifiigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado

De acuerdo con el tltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

o
Sandra Catalina Charris Rebellon
Magistrada presidenta

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

kkkkk

\
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de octubre de 2023

Proceso: 231-1P-2021
Asunto: Interpretacion prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de
la Republica del Peru

Expediente de origen: 718667-2017/DSD

Expediente interno

del consultante: 8530-2019-0-1801-JR-CA-25

Normas objeto de la Articulos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la

consulta prejudicial: Decision 486 - «Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial»

Temas objeto de la 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o

consulta prejudicial: similitud. Riesgo de confusion directo, indirecto

y de asociacién. Similitud ortogréafica, fonética,
conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos

2. El nombre comercial. Caracteristicas y su
proteccién

3. Ambito territorial de proteccion del nombre
comercial. La coexistencia

4. El registro del nombre comercial. La nulidad de
registro de un nombre comercial

5. El registro o depdsito de un nombre comercial.
Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el
deposito de un nombre comercial

6. Cancelacion por falta de uso de un nombre
comercial. La Proteccion del nombre comercial.
El dep6sito o registro de un nombre comercial
es meramente declarativo. El nombre comercial *
registrado y el no registrado. Diferencia entre /';L
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accion de cancelacion de marca y de nombre
comercial

7. Accion por infraccion de derechos. Los derechos
del titular de un nombre comercial de impedir a
un tercero la infracciéon de los derechos de
propiedad industrial en el comercio

8. Los nombres de dominio y su relacion con los
derechos de propiedad industrial

9. Sobre la probanza de una infraccién marcaria a
través de un establecimiento virtual identificado
con un nombre de dominio que actia como
nombre comercial

10.Particularidades relacionadas con la figura
juridica del nombre comercial prevista en la
Decision 486

Magistrado ponente: Hugo R. Gomez Apac
VISTO:

El Oficio 8530-2019-0-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 17 de septiembre de 2021
recibido via correo electrénico en la misma fecha mediante el cual la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peru
solicito al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal
o el TJCA) la interpretacion prejudicial de los articulos 136 (literal b), 172, 190,
192 y 195 de la Decisién 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial»
emitida por la Comisién de la Comunidad Andina (en adelante, la Decision
486)", a fin de resolver el proceso interno 8530-2019-0-1801-JR-CA-25.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante; Construcciones Inmobiliarias FP S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de Ia
Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual —Indecopi—

B. EL CRITERIO JURiDICOI INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO
ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA

e
— e ——

L DE -
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1 'ﬂS}DeI 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del

{.ﬁ{ de septiembre del 2000.
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INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO ANDINO

1. Las sentencias de interpretacion prejudicial emitidas en los procesos 145-
IP-2022, 261-1P-2022, 350-1P-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de
marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconocid que
«la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible
con lo establecido en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal y en el articulo 123 de su Estatuto.

2. En ese sentido, el Tribunal decidié, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio juridico interpretativo
del acto aclarado es plenamente compatible con
lo establecido en el segundo parrafo del articulo
33 del Tratado de Creaciéon del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo
123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio juridico
interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el ambito de la Comunidad Andina,
en aquellos casos en los que el juez nacional de
Gnica o ultima instancia tiene que resolver una
controversia en la que deba aplicar o se discuta
una norma del ordenamiento juridico
comunitario andino, no estara obligado a
solicitar interpretacion prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina si es que esta
corte internacional ya ha interpretado dicha
norma con anterioridad en una interpretacion
prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el
segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y en el articulo 123 de su
Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no ha emitido

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en:
hitps:/fwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.
\Disponible en: .
tps:/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA% 205147 . pdf )S’l
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interpretacion prejudicial respecto de la
norma del ordenamiento  juridico
comunitario andino que el juez nacional de
Unica o Ultima instancia debe aplicar (o es
materia de discusion) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional;

by Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretaciéon prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de alguna de las normas del
ordenamiento juridico comunitario andino
que el juez nacional de Unica o ultima
instancia debe aplicar (0 son materia de
discusion) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero no respecto de otras
normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En
este caso, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina emitira la
interpretacion  prejudicial respecto de
aquellas normas que no hubiere
interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto de
las cuales si lo hubiera hecho, de ser el
caso.

c) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia debe
aplicar (o es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero dicho juez considera
imperativo que el TICA precise, amplie o
modifique el criterio juridico interpretativo

| contenido en la mencionada interpretacién
prejudicial; y,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si  ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia debe /f_c
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aplicar (o es materia de discusién) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero dicho juez tiene preguntas
insoslayables sobre situaciones
hipotéticas que, en abstracto, se
desprenden o estan vinculadas con la
referida norma andina, y que deben ser
aclaradas por el TJCA para que el
mencionado juzgador pueda resolver con
mayor precision e idoneidad la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional.

CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la
posibilidad de que tanto los Paises Miembros
como la Secretaria General de la Comunidad
Andina y los particulares ejerzan el derecho
previsto en el articulo 128 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de
acudir ante este Tribunal en ejercicio de la
accion de incumplimiento, cuando el juez
nacional obligado a realizar la consulta se
abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los
que esta obligacién se mantiene de conformidad
con los criterios establecidos en la presente
sentencia de interpretacion prejudicial; o cuando
un juez nacional aplique una interpretacion
diferente a la establecida por el Tribunal en el
caso concreto o en una o mas interpretaciones
prejudiciales aprobadas y publicadas
previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, y que constituyen un acto aclarado
en los términos expuestos en la presente
providencia.

(..
C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicité la interpretacion prejudicial de los
articulos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decision 486*.

4 Decisién 486.-

«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

L)

b)  sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo
o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusién o de asociacion,
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2. Con relacién al articulo 172 de la Decisién 486, corresponde sefalar que
dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio
jurisprudencial citado en el acapite anterior y en los términos de la
sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 90-1P-2022
de fecha 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 5247 del 13 de julio de 20235, motivo por el cual, no sera
objeto de pronunciamiento adicional en la presente providencia.

3. En cuanto a los articulos 136 (literal b), 190, 192 y 195 de la Decision 486
que también fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada

«Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio ¢ a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencién con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencién de lo dispuesto
en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accién prescribira a los
cinco afios contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios
conforme a la legislacién interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sélo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para
los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para esos productos o
servicios, y se eliminaran del registro de la marca.»

«Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
econémica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede constituir nombre
comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacién social, razén social u
otra designacién inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las
personas juridicas, pudiendo ambas coexistir.»

«Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo de
asociacién con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econémico o
comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa
del titular.

Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto
corresponda.»

«Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinara si el nombre
comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. Los Paises Miembros podran exigir la
prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificacién de productos y servicios
—— utilizadas para las marcas.»
AR \Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023.
“ZDisponible en: b
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ttps://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf ;5,(_'
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en el presente proceso, corresponde sefialar que dicha norma que regula
aspectos relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos y con
la figura juridica del nombre comercial, y estan vinculados directamente
con los siguientes temas especificos:

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

- El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion.

- Ambito territorial de proteccion del nombre comercial. La
coexistencia.

- El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un
nombre comercial.

- El registro o depdsito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad
de dejar sin efecto el depédsito de un nombre comercial.

- Cancelacion por falta de uso de un nombre comercial. La
Proteccion del nombre comercial. El depésito o registro de un
nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial
registrado y el no registrado. Diferencia entre accion de
cancelacion de marca y de nombre comercial.

- Accién por infraccién de derechos. Los derechos del titular de un
nombre comercial de impedir a un tercero la infraccion de los
derechos de propiedad industrial en el comercio.

- Los nombres de dominio y su relacion con los derechos de
propiedad industrial

- Sobre la probanza de una infraccién marcaria a través de un
establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que
actlla como nombre comercial.

- Particularidades relacionadas con la figura juridica del nombre
comercial prevista en la Decision 486

Al respecto, resulta pertinente sefialar que la norma citada, asi como los
temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretacion
por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio juridico
interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance en los siguientes términos: VS’L
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Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusién directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortogréfica, fonética, conceptual o ideolégica y
gréfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos

El literal b) del articulo 136 de la Decisién 486, concretamente
en lo referente a la causal relativa de irregistrabilidad de la
solicitud de un signo como marca cuando sea idéntico o se
asemeje a un nombre comercial, dispone lo siguiente:

«Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

(..

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre
que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusién o de asociacion,

(...)»

De conformidad con esta disposicion, no es registrable como
marca un signo que resulte idéntico o similar o se asemejen a
un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o
ensefia que fue solicitado con anterioridad por un tercero,
porque en dichas condiciones carecerfa de caracter distintivo.

Por su parte, el literal ¢) del articulo 194 de la Decision 486,
concretamente en lo que corresponde a la irregistrabilidad de
un nombre comercial, dispone lo siguiente:

«Articulo 194.- No podré registrarse como nombre comercial
un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes:

(..

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en
los medios comerciales o en el publico sobre la
procedencia empresarial, el origen u ofras
caracteristicas de los productos o servicios que la
empresa produzca o comercialice; o,

(...)»

(Subrayado agregado)

Como se desprende de esta disposicién, no es registrable un
nombre comercial cuando su uso sea susceptible de causar
riesgo de confusién al carecer de fuerza distintiva.

Para efectuar el anélisis de riesgo de confusién y/o asociacion
en los casos previstos en las disposiciones citadas
anteriormente (literal b del articulo 136 y literal ¢ del articulo

-

194 de la Decision 486), la autoridad nacional competente f5g



GACETA OFICIAL @ 11/10/2023 23 de 77

Proceso 231-IP-2021

debera remitirse, en lo que fuere pertinente, a los criterios
juridicos interpretativos identificados en los parrafos 1.1. a 1.6.
de las paginas 3 a 7 de las sentencias de interpretacion
prejudicial emitidas en los procesos 145-1P-2022, 261-1P-2022,
350-IP-2022 y 391-1P-2022, todos de fecha 13 de marzo de
2023; y que constan en las paginas 4a 8, 39a 43, 74a 78y 4
a 8; respectivamente, de las Gacetas Oficiales del Acuerdo de
Cartagena 5146° y 51477 publicadas en la misma fecha.

[2] El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion

[2.1]  Elliteral b) del articulo 136 junto con las disposiciones contenidas
en el Titulo X de la Decisién 486 regulan el registro o deposito y
la proteccién del nombre comercial.®

[2.2]  El articulo 190 de la Decisién 486 entiende al nombre comercial
como «...cualquier signo que identifique a una actividad
econémica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.»

[2.3]  El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario
(persona natural o juridica) en el mercado. No es el nombre,
razén o denominacién social del empresario, es el signo
mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es
maés, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la
actividad econdmica del empresario o el establecimiento
comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una
imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes economicos que participan en el mercado, de modo que
comprende tanto la identificacion del empresario como su
actividad econémica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial

[2.4] Las principales caracteristicas del nombre comercial son las
siguientes®:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado.

- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre
comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades
empresariales con diversos nombres comerciales.

\ 6 Disponibles en:
hitos://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

* Disponible en:
hitps:/fwww.comunidadandina.org/DocQficialesFiles/Gacefas/GACETA%205147.pdf

8 Ver Interpretacién Prejudicial 40-1P-2013 de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 2249 de 13 de noviembre de 2013.

DE /1N
J(’G‘)\ Ver Interpretacion Prejudicial 96-1P-2009 de 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta
“Oficial del Acuerdo de Cartagena 1796 del 18 de enero de 2010, };51_
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- El nombre comercial es independiente del nombre de la

persona natural o la razén social de la persona juridica,
pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede
tener una razén social y un nombre comercial idéntico a
esta, o tener una razén social y uno o muchos nombres
comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser mditiple, mientras que la
razén o denominacion social es Unica; es decir, un
comerciante puede tener muchos nombres comerciales,
pero solo una razon social.

Proteccion del nombre comercial

Los articulos 191, 192 y 193 de la Decisién 486 establecen el
sistema de proteccion del nombre comercial. El articulo 191
otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir
de su primer uso en el comercio, uso que deberéa ser probado y,
consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el
uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el articulo
193 de la Decisién 486 precisa que el registro o el depdsito del
nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un
caracter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo
solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del
nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion del nombre
comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligacion de
acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la
necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de
proteccion del nombre en algtn hecho concreto, sin el cual no
existiria ninguna seguridad juridica para los competidores.»."

Este Tribunal también ha manifestado que:

«(...) la proteccioén otorgada al nombre comercial se encuentra
supeditada a su uso real y efectivo con relacion al
establecimiento o a la actividad econémica que distinga, ya que
es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga
su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el
hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no
lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las
pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial
deben servir para acreditar la identificacién efectiva de dicho
nombre con las actividades econémicas para las cuales se
pretende el registro (...).»"

10 Ver Interpretacién Prejudicial 45-1P-98 de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena 581 del 12 de julio de 2000.
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[2.8] Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso
anterior del nombre comercial deberd probar por los medios
procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la
etapa administrativa o en el ambito jurisdiccional «que el nombre
ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple
alegacion del uso no habilita al poseedor del nombre comercial
para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar
el uso puede provenir de un sistema de registro o de depdsito
que, sin ser esenciales para la proteccion, proporcionan por lo
menos un principio de prueba en favor del usuario».™

[2.9] La persona que alegue tener un nombre comercial deberéa probar
su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion
de cada Pais Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse
en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del
nombre comercial se encuentran las facturas comerciales,
documentos contables, o certificaciones de auditoria que
demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de
los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

[2.10]  Asimismo, constituirdn uso de un signo en el comercio, entre
otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender,
ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese
signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones,
documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales,
independientemente del medio de comunicacién empleado y sin
perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

[2.11]  Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial
debemos serialar que la norma comunitaria no exige que se
acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su
primer uso, pero si que se presenten pruebas que acrediten el
uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un
uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que
distingue el signo.

[2.12]  Por lo antes expuesto, quien sustente una accion de nulidad en
un nombre comercial, previamente debera haber probado el uso
real, efectivo y constante del mismo con relacion a las actividades
econdmicas que distingue, pues de esta forma acreditara los
derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un
registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener
en cuenta el riesgo de confusién y/o asociacién con tal nombre
comercial.

[3] Ambito territorial de proteccion del nombre comercial. La
coexistencia

pY

o N
12 Cj/;‘ Interpretacion Prejudicial 3-IP-98 de 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del

Kclierdo de Cartagena 338 del 11 de mayo de 1998. &

RETARIA |
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[3.1] De conformidad con lo establecido en el articulo 191 de la
Decisién 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial
se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del
nombre o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa.

[3.2] Es una realidad de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina que excepcionalmente dos o mas empresas pequefias
que operan en ambitos geogréficos diferentes usen nombres
comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de
confusién o asociacion, lo que tiene que determinarse caso por
caso en funcién de la amplitud de las operaciones de las
empresas respectivas.™

En efecto, es usual y frecuente en los Paises Miembros de la
Comunidad Andina que dos o mds empresas pequefias
(restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen
nombres comerciales idénticos o similares, principalmente
relacionados con los nombres y apellidos de personas
naturales, y que operan en ambitos geograficos distintos, lo
cual hace necesario dar una solucién a este tipo de situaciones
que serian excepcionales al principio general de proteccion de
los signos en todo el territorio nacional.

[3.3] Por tal razén, este Tribunal, considera que, de manera
excepcional y con relacion a los signos distintivos que ya
operan en el mercado, se podré establecer la coexistencia de
los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base
de los siguientes criterios™:

a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto
hayan actuado de buena fe y sin generar actos de
competencia desleal al momento de obtener el registro o
el primer uso.

12 La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente:

«A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un
territorio e incluso exceder de las fronteras de un pais, los nombres comerciales a menudo
distinquen a empresas cuyas actividades estan limitadas a cierfo territorio. En eslos casos
seria permisible, por ejemplo, que dos empresas pequefias que operan en &mbitos
geogréficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habria riesgo
de interferencia ni de confusién. Esto tendra necesariamente que apreciarse caso por caso
en funcion de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.»

(Subrayado agregado)
Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997.
Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/S7/1, p. 20.

Disponible en: hitps:/www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc id=4125

P,
14 fﬁ/s_os criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca
registrada. *

reo
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b)  Que los signos en conflicto identifiquen productos o
servicios del mismo rubro o actividad econémica, sin
importar si dicha actividad se realiza a través del
comercio tradicional o mediante canales virtuales.

c¢) Que no se haya presentado anteriormente ninguna
accién o reclamacién administrativa o judicial que
cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos
en conflicto.

d)  Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren
operando en ambitos geogréficos distintos y no exista
riesgo de confusion o asociacién en el plblico
consumidor, teniendo en cuenta el grado de
conocimiento de los signos en conflicto y la percepcion
del publico consumidor.”

18 El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo,
medio o alto de impacto en el consumidor. Asi, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes
criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ambito geografico en gue se
desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.

- Utilizacién de canales fisicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que
identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.

- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicacion de los productos o servicios que
identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel
de impacto.

La percepcién del publico consumidor para determinar la posibilidad de error en su eleccion,
de conformidad con lo siguiente:

- Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo
masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte del analisis de
confundibilidad. De acuerdo con las méximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es
variable en relacién con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un pardmetro importante para el analisis de
confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo
el entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de producto del cual se trate,
pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atencién al adquirir preductos
cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor mas informado y atento que
el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos
de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumider que se ha instruido claramente de
las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe
detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la poblacion no sabria. Por
ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el
servicio que prestan, pues sabe datos de su atencién al cliente, costo de los platos, manejo
publicitario, promociones, etc.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado
y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos o
servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instruccién técnica o /SC-

13
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Se entiende por ambito geogréfico distinto el hecho de que los
locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes
provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo pais.
Es importante precisar que la sola lejania no es garantia de
ausencia de riesgo de confusién, por lo que se debera tener en
consideracion el nivel de afluencia de consumidores locales y
turistas, los canales fisicos o virtuales para comercializar los
productos o servicios y el nivel de publicidad en medios
masivos de comunicacion de los productos o servicios.

Dentro de un mismo ambito geogréfico (barrio, localidad,
parroquia, distrito, canton, municipalidad) no pueden coexistir
dos o mas nombres comerciales idénticos o similares que
induzcan a riesgo de confusion en los consumidores.

No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial
usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de
propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como
tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.

Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos
signos distintivos (que se encuentran operando en ambitos
territoriales distintos) no se puede interpretar como un
impedimento para que los titulares de dichos signos puedan
ampliar o expandir sus actividades econémicas, siempre que
actien de buena fe y se mantengan todas las demas
condiciones gue dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento
de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su
expansién territorial llegando o pudiendo llegar a tener
presencia en el ambito de influencia territorial del otro, estos
pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se
deberan incluir clausulas que permitan diferenciar claramente
Jos signos en conflicto, acuerdo que debera ser puesto en
conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo
apruebe o rechace, observando los pardmetros que sobre el
particular ha establecido este Tribunal.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial
no registrado y una marca registrada

El registro de una marca confiere proteccion a este signo
distintivo en todo el territorio del Pais Miembro, aunque sea
usado solo en una fraccion de dicho tertitorio.

El nombre comercial se protege por su uso y la Decision 486
no establece si dicha proteccion es a nivel nacional o solo en
el ambito territorial de difusién, influencia o conocimiento del
nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no
habria discusion alguna de que su proteccion tendria que ser,

profesional. Dicho consumidor hace una evaluacién mas prolija del bien o servicios que
desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al
P \ realizar el respectivo anélisis de cunfundibilidad.r‘pt_
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al igual que la marca registrada, en todo el territorio del Pais
Miembro.

[3.10] En pérrafos anteriores, se explica lo referido al ambito de
proteccion territorial del nhombre comercial no registrado’ y
ademas se establecen los criterios aplicables al conflicto entre
un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A
partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes
conclusiones:

a)  Sielregistro de una marca se obtiene de buena fe en el
sentido de que su titular (y también la autoridad de
propiedad industrial) desconocia la existencia del uso
previo de un nombre comercial no registrado susceptfb!e
de generar riesgo de confusion con la referida marca'’
debido a que dicho nombre comercial no era conocido en
todo o en un gran porcentaje del &mbito del territorio de
un Pais Miembro (alcance nacional), sino solo a nivel
local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido
nombre comercial —pese a que su uso fue antes del
registro de la marca— no puede anular el mencionado
registro marcario.

b)  Por el contrario, el titular de un nombre comercial no
registrado que acredita su difusién, influencia o
conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la
solicitud de registro, asi comao solicitar la nulidad del
registro, de una marca idéntica o similar (capaz de
generar riesgo de confusién) al nombre comercial, debido
a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien
conocia de la existencia previa del mencionado nombre
comercial. Dicho en otros términos, el titular de un
nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y
registro de una marca idéntica o similar, si acredita que
el uso del referido nombre comercial es de alcance
nacional, puede oponerse al registro de dicha marca asi
como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.

c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden
coexistir si los titulares respectivos se encuentran
operando en ambitos geogréficos distintos y no hay
riesgo de confusién entre ambos signos distintivos. En
caso de expansion territorial de las respectivas
actividades econdmicas, los mencionados titulares
pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual
debe prever la inclusién de clausulas que permitan
diferenciar claramente los signos en confiicto.

B Tratandose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la proteccion es en
todo el territorio del Pais Miembro.

/. Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexion entre
* los respectivos bienes o servicios. };’L
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El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de
un nombre comercial

El registro del nombre comercial

En la préactica las oficinas nacionales competentes de los
Paises Miembros de la subregién andina y en virtud de lo
establecido en el articulo 193 de la Decisién 486 optan por
proteger al nombre comercial a través de un registro o
deposito. Esta facultad administrativa de las oficinas
nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho
exclusivo del nombre comercial que radica en los siguientes
aspectos:

i) . Que el registro o depdsito tendré un caracter declarativo.

i) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se
adquiere a partir del primer uso en el comercio.

Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de
esta facultad administrativa, también prevé una especie de
condiciones de registrabilidad que deberan considerarse si se
procede a realizar el registro de un nombre comercial; asi el
articulo 194 de la Decisién 486 sefiala que no podra registrarse
como nombre comercial un signo que esté comprendido dentro
de las siguientes causales:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo
contrario a la moral o al orden publico;

b)  cuando su uso sea susceptible de causar confusion en
los medios comerciales o en el pablico sobre la identidad,
la naturaleza, las actividades, el giro comercial o
cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento
designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en
los medios comerciales o en el plblico sobre la
procedencia empresarial, el origen u otras caracterislicas
de los productos o servicios que la empresa produzca o
comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre
comercial anterior.

El articulo 195 de la norma precitada establece tambien que
estas condiciones deberan ser examinadas por la oficina
nacional competente de forma obligatoria.

Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la

Decisién 486, las oficinas nacionales competentes pueden
otorgar un registro de nombre comercial que asimismo puede

16
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ser objeto de una de las formas de extincion de registro
establecidas para las marcas; asi, por ejemplo, una forma de
extincién del derecho sobre un hombre comercial, a pesar de
no estar regulado de manera taxativa, es la accion de nulidad,
la cual puede invocarse a lravés de Ilos recursos
administrativos en fase nacional y supletoriamente en las
disposiciones aplicables a las marcas.

La nulidad de registro de un nombre comercial

[4.4]  La norma andina, en materia de signos distintivos plantea las
distintas modalidades a través de las cuales podria extinguirse
un derecho de propiedad industrial y entre estas se encuentran
la accién de cancelacion, la renuncia, la nulidad y la caducidad
del registro. El Tribunal sobre estas figuras juridicas ha
planteado la respectiva interpretacion.

[4.5]  Respecto de la nulidad del registro, partiendo de la naturaleza
procedimental para la concesion de un signo distintivo
registrado como marca, el Capitulo Vil de la Decision 486
establece claramente cuéles son las condiciones para nulidad
absoluta o relativa de un registro.

[4.6]  Haciendo un andlisis teleolégico de la norma andina de
propiedad industrial, esta busca establecer ciertos parametros
comunes para todos los tipos de signos distintivos™, haciendo
las respectivas consideraciones para cada tipo de acuerdo a
su naturaleza. Sin embargo, es importante sefialar que la
normativa andina si prevé de forma méas amplia los aspectos
procedimentales en el Titulo VI destinados a las marcas y para
los ofros tipos de signos distintivos se establecen las
remisiones pertinentes sobre aspectos procedimentales.

[4.7]  Sibien no se ha establecido de forma taxativa en el Titulo X de
la Decisién 486 Ia nulidad de un nombre comercial, es un hecho
cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es
probable que se llegue anular el mismo por la posible violacion
de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro
de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto
administrativo que puede ser objeto de los recursos
administrativos pertinentes que cada legislacion nacional
establezca.

de un nombre comercial? En principio y tal como se sefial6 en
parrafos precedentes, el derecho de un nombre comercial nace
a partir de su primer uso en el mercado y termina cuando cesa
el uso del mismo o cesan las actividades identificadas por el
nombre comercial. Sin embargo, si en un Pais Miembro, en
virtud de lo establecido en el articulo 193 de la Decision 486,

Q [4.8]  Siendo ello asl, ;cual seria la motivacion para anular el registro

“Nombres comerciales, marcas colectivas, de certificacion, indicaciones geograficas, lemas

comerciales, etc.
. "5\ m
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decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional
competente debe seguir el examen pertinente establecido en
los articulos 194 y 195 de la Decisién 486. Por lo tanto, si se
otorgd el registro de un nombre comercial’®, sin considerar las
condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina,
dicho registro puede ser objeto de nulidad.

[4.9]  En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro
de un nombre comercial la oficina nacional competente debe
aplicar lo establecido en los articulos 194 y 195 de la Decision
486, asi como su articulo 172%° en lo que fuera pertinente de
acuerdo con la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio
de que los aspectos procedimentales del tramite de nulidad se
encuentren regulados por la legislacioén interna en virtud del
principio de complemento indispensable.

[5] El registro o depésito de un nombre comercial. Sobre la
posibilidad de dejar sin efecto el depésito de un hombre
comercial

[6.1] En virtud de lo establecido en el articulo 193 de la Decision 486,
las oficinas nacionales competentes de los Paises Miembros
podrén proteger al nombre comercial a través de un registro o
deposito, en los siguientes términos:

(i) Elregistro o depdsito tendré un caracter declarativo.

(i) El derecho al uso exclusivo del nhombre comercial se
adquiere solo a partir del primer uso en el comercio.

i Que otorga una proteccién en el ambito nacional del Pais Miembro en cual se solicito.
2 El articulo 172 de la Decision 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:

- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, estd concebida para la proteccion del
ordenamiento juridico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida
por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro
debe haberse concedido en contravencion de alguna de las causales establecidas en el
primer parrafo del articulo 134 o del articulo 135 de la Decision 486.

- La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque
puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe
haberse concedido en contravencién de alguna de las causales establecidas en el articulo

| 136 de la Decision 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el

plazo de prescripcion de la accion es de 5 afios, contados desde la fecha de concesién del
registro impugnado.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional
competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un
proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

: Tal como lo prevé el tercer parrafo del articulo 172 de la Decision 486, las acciones de nulidad
. absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de

> “resarcimiento de dafios y perjuicios conforme lo contemple la legislacién nacional de cada Pais
“OMiembro.

LY
v '.‘-\ %
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[5.2]  Lanorma andina plantea las distintas modalidades a través de
las cuales podria extinguirse un derecho de propiedad
industrial, tales como la accién de cancelacion, la renuncia, la
nulidad y la caducidad del registro.

[5.3]  Respecto de la nulidad del registro de una marca, el Capitulo
VIl del Titulo VI de la Decisién 486 establece claramente cuéales
son las condiciones para la nulidad absoluta o relativa de dicho
registro.

[5.4] Tratandose de la nulidad del registro de un nombre comercial,
si bien el Titulo X de la Decisién 486 no ha regulado de forma
taxativa dicha figura, es un hecho cierfo que si se otorga un
registro de nombre comercial es probable que se llegue anular
el mismo por la posible violacién de un aspecto normativo,
partiendo del hecho de que el registro de un signo distintivo,
cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede
ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada
legislacién nacional establezca.

[6.5] Siendo ello asi, ;cuél seria la motivacion para anular el registro
de un nombre comercial? En principio, el derecho exclusivo
sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades
identificadas por el nombre comercial.

[5.6] Sin embargo, si en un Pais Miembro, en virtud de lo establecido
en el articulo 193 de la Decisién 486, decide adoptar la
modalidad de registro, la autoridad nacional competente
debera sequir el examen establecido en los articulos 194 y 195
de la Decisién 486. Por lo tanto, si se otorgé el registro de un
nombre comercial sin considerar las condiciones de
registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro
puede ser objeto de nulidad.

[5.7]  En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro
de un nombre comercial la oficina nacional competente debe
aplicar lo establecido en los articulos 194 y 195 de la Decision
486, asi como lo establecido en el articulo 172 de la referida
Decisién, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza
del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos

\ procedimentales del tramite de nulidad se encuentren
| requlados por la legislacion interna en virtud del principio de
\ complemento indispensable.

[5.8]  Eldepésito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas
juridicas que el registro de un nombre comercial, por lo que
respecto del depdsito y la posibilidad de dejarlo sin efecto
habra que atenerse a lo que la legislacién interna del Pais
Miembro ha regulado.

Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los
Paises Miembros la implementacion o desarrollo de aspectos
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no regulados por aquella, les corresponde a esos paises llevar
a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan
establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o
constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten
el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por el
regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor
proteccion a los derechos consagrados por la norma
comunitaria.

[5.10] Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad nacional
competente debera remitirse a lo regulado en la norma interna
de los Paises Miembros respecto a la posibilidad de dejar sin
efecto el depésito de un nombre comercial, en virtud del
principio de complemento indispensable regulado en el articulo
276 de la Decision 486.

[6] Cancelacién por falta de uso de un nombre comercial. La
Proteccién del nombre comercial. El depésito o registro de
un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre
comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre
accion de cancelacién de marca y de nombre comercial

[6.1]  Elarticulo 190 de la Decisién 486 entiende al nombre comercial
como «...cualquier signo que identifique a una actividad
econémica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. »

[6.2]  El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario
(persona natural o juridica) en el mercado. No es el nombre,
razén o denominacién social del empresario, es el signo
mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es
maés, es el signo mediante el cual los consumidores identifican
la actividad econémica del empresario o el establecimiento
comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una
imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes econémicos que participan en el mercado, de modo
que comprende tanto la identificacién del empresario como su
actividad econémica y su establecimiento.

Proteccion del nombre comercial

[6.3]  Los articulos 191, 192 y 193 de la Decision 486 establecen el
sistema de proteccién del nombre comercial. El articulo 191
otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir
de su primer uso en el comercio, uso que deberéa ser probado
y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando
cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte,
el articulo 193 de la Decisién 486 precisa que el registro o el
depdsito del nombre comercial ante la oficina nacional
competente tiene un carécter declarativo; sin embargo, el
derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso
constante, real y efectivo del nombre comercial. /’5’(_
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[6.4]  El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccién del nombre
comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligacion
de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta
en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de
proteccién del nombre en algtin hecho concreto, sin el cual no
existiria ninguna sequridad juridica para los competidores».?’

[6.5]  Este Tribunal también ha manifestado lo siguiente:

«La proteccion otorgada al nhombre comercial se encuentra
supeditada a su uso real y efectivo con relacion al
establecimiento o a la actividad econémica a los que distinga,
ya que es el uso el que permite que se consolide como tal y
mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se
encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para
mantener su vigencia.

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial
deben servir para acreditar la identificacién efectiva de dicho
nombre con las actividades econdmicas para las cuales se
pretende el registro.»??

El depésito o registro de un nombre comercial es
meramente declarativo

[6.6]  El articulo 193 de la Decisién 486 dispone lo siguiente:

«Articulo 193.- Conforme a la legislacion interna de cada Pals
Miembro, el titular de un nombre comercial podré registrario o
depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o
depésito tendra carécter declarativo. El derecho a su uso
exclusivo solamente se adquirira en los términos previstos en
el articulo 191.»

[6.7] La norma antes citada confiere al titular la facultad de registrar
o depositar un nombre comercial ante la oficina nacional
competente, de acuerdo con la normativa de cada Pals
Miembro, sin perjuicio de que el derecho al uso exclusivo haya
nacido con su primer uso en el mercado, el cual dejard de
existir cuando las actividades del establecimiento hayan
concluido su participacion en el mercado.

[6.8]  El espiritu de la norma consiste en que el nombre comercial
( que se registre o deposite solo ostente un titulo declarativo ya
que el derecho nacié con el primer uso y dejara de existir

cuando cesa este.

Ver Interpretacion Prejudicial 45-IP-98 de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del
. Acuerdo de Cartagena 581 del 12 de julio de 2000.
AN -
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En la préctica la oficina nacional de Colombia ha optado por
depositarlo mientras que las oficinas de Bolivia, Ecuadory Pert
por registrarlo.

En Colombia, se aplica la figura del depdsito, la cual no sigue
un proceso de registro como el de concesién de una marca, la
funcién de la Superintendencia de Industria y Comercio no es
registral, sino de depdsito el cual es meramente declarativo de
derechos, no presentandose mayores inconvenientes.

En Bolivia, Ecuador y Per( se aplica la figura del registro del
nombre comercial, para lo cual siguen los pasos para el registro
de una marca, solicitud, complementacion, publicacion,
oposicién, resolucion y recursos.

El hecho de que las oficinas nacionales tramiten el registro de
un nombre comercial como el tramite para las marcas, ha
llevado a que este proceso concluya con la emision de una
resolucion de concesion y un titulo de registro sobre la base del
cual, su titular cuenta con una prueba firme de que posee el
derecho, cuando la norma dispone su respaldo que debe ser el
primer uso.

Si el derecho al nombre comercial nace con el uso, al
encontrarse el registro supeditado a este, si se deja de utilizar
en el mercado, esto significarfa que dicha actuacion deberia
determinar un efecto directo sobre el registro, situacién que en
la préctica no ocurre, llevando a que se deje en vacio legal la
forma en como dejar sin efecto juridico el registro concedido
cuando el titular deje de usarlo en el mercado y su titular decida
conservarlo registrado.

El nombre comercial registrado y el no registrado

Habiendo analizado las diferencias entre depdsito y registro
que realizan las oficinas de los cuatro paises Miembros de la
Comunidad Andina, se deben diferenciar ademas dos tipos de
nombres comerciales, los que han sido registrados por su
titular ante la oficina nacional competente y los que
sencillamente nacieron por su primer uso en el mercado.

Tratandose de nombres comerciales que no fueron registrados
su existencia y eliminaciéon en el mercado es mucho mas
sencilla de entender, toda vez que la Decision 486 en su
articulo 191 dispone lo siguiente:

«Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y
termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades
de la empresa o del establecimiento que lo usa.»

Nace en el mercado un nombre comercial cuando es distintivo
y es utilizado por primera vez para identificar en el comercio
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sus actividades y deja de existir cuando el establecimiento, la
persona natural o juridica cesa sus actividades, es decir, el
negocio deja de operar, situacién ante la cual el interesado en
usar ese nombre comercial podra solicitarlo a registro o usarlo
como nombre comercial y en el evento de existir una oposicion,
nulidad, accion por infraccion, de acuerdo con las pruebas que
contemple la legislacién interna de cada Pais Miembro, debera
demostrar que ya no tiene existencia legal, que las operaciones
cerraron, que la titular dio por terminadas sus actividades y que
por tanto estaba disponible.

Frente al primer supuesto y al no existir un registro ante la
oficina nacional competente de que el nombre comercial existio
es sencillo, toda vez que al momento de realizarse el examen
de fondo contemplado en el articulo 150 de la Decision 486,
para el caso de Bolivia, Ecuador y Pert, la autoridad no
compararé en su base interna con signos que no constan en
su sistema y por tanto no existird impedimento para conocer
signos similares o idénticos.

Si bien el articulo 193 de la Decisién 486 como ya se explico,
deja a discrecion del titular depositarlo o registrario,
enunciando que este tiene un caracter meramente declarativo,
ya que el derecho nace con el uso, en la préctica el registro de
un nombre comercial no otorga una salida a la autoridad para
poder eliminar ese registro de su sistema cuando cesa su Uso,
no existe una figura legal por lo que es posible aplicar,
supletoriamente y mutatis mutandi, /a figura de la cancelacion
del registro de una marca por falta de uso de dicha marca a la
cancelacién del registro de un nombre comercial por falta de
uso del referido nombre comercial.

Este Tribunal considera que existe una evidente necesidad de
regular la figura a través de la cual la autoridad nacional
competente pueda dejar sin efecto el registro de un nombre
comercial, por lo que hasta que se presente esta modificacion
a la Decisién 486, es necesario un pronunciamiento de este
Organo cuya funcién es la interpretacion de la norma
comunitaria para que las oficinas nacionales competentes
pueda resolver este tipo de situaciones internas no reguladas
por la norma comunitaria o por sus legislaciones internas.

El conflicto se suscita cuando un nombre comercial pese a que
nacié por su primer uso en el mercado, su titular de manera
precavida ademds lo protegié ante la oficina nacional
competente y obtuvo el registro con una duracion de diez afios,
lo dejé de usar, hecho que la autoridad no conoce y por tanto,
cada vez que tenga que conceder un nuevo signo deba
cotejarlos con el nombre comercial que goza de proteccion y
tenga que rechazar de oficio signos que sean similares o
idénticos, pese a que no se presente oposicion, al existir en su
sistema el registro que impide que sea concedido por riesgo de
confusién o de asociacion. /§L
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Si bien la Decisién 486 no contempla la cancelacion de un
nombre comercial, sea por i) falta de uso, ii) por vulgarizacion
o iii) por notoriedad, en la préctica se ha visto necesario que si
sea aplicable a este signo distintivo esta figura legal.

Un nombre comercial es un signo distintivo que identifica
actividades empresariales en el mercado, en consecuencia,
por analogia con sus matices a la marca, este también puede
ser cancelado por falta de uso y esto aplica en particular para
nombres comerciales que han sido concedidos por la autoridad
nacional competente ya que mieniras esten vigentes son
oponibles a terceros.

La intencién del legislador al incorporar la cancelacion por falta
de uso de una marca es precisamente eliminar de las oficinas
nacionales y de sus registros aquellos signos que no estan
siendo usados y que constituyen un impedimento para que
otros que si los quieren utilizar se vean impedidos de hacerlo.

En el momento en que un nombre comercial goza de
proteccién de registro y deja de ser utilizado, si bien este
deberia ser declarativo, en la practica no opera asi, se
constituye en un titulo declarativo de derechos, por lo que la
(inica forma de que pueda ser eliminado es a través de la figura
de la cancelacion por falta de uso, ya que es la via a través de
la cual la autoridad podra a través de un procedimiento
regulado por la Decisién 486 y la norma interna en lo que le
corresponde, comprobar que el signo dejo de existir en el
mercado y por tanto determinar que no constituye un
impedimento para que terceros lo usen.

El tercero interesado en utilizar un signo idéntico o similar al
nombre comercial registrado no puede verse atado a esperar
que el signo venza y no lo renueve su litular o que aun no
usandolo lo contintie renovando, se volverfa un circulo vicioso
que no terminaria y que a su vez esté en contra del espiritu de
la cancelacion por falta de uso que es evitar trabas
innecesarias de signos que no estén en el mercado.

Al existir un evidente conflicto para la autoridad nacional por no
contar con una norma que permita eliminar juridicamente un
nombre comercial registrado, es preciso aplicar la
«interpretacion integradora» particularmente Uil cuando se
trata de resolver conflictos normativos o cuando se requiere
solucionar el problema de los «vacios» o «lagunas» que se
presentan en todo ordenamiento juridico, por perfecto que este
parezca.

Para la aplicacién de este tipo de interpretacion, se parte del
supuesto de que tanto juez como el administrador, en su caso,
estan en la obligacién de decidir so pena de incurrir en
«denegacion de justicia» -deni de justice para los franceses-,
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similar al non liquet de que trata el derecho internacional
clésico para el caso de que no exista norma aplicable o de que
esta resulte insuficiente.”

[6.28] Suele acudirse entonces a otro texto legal mediante una
analogia denominada «de primer grado» o analogia legis, o a
la doctrina juridica y a los principios generales del derecho
segiin una analogia denominada «de segundo grado» o
analogia juris. Este procedimiento es admisible siempre que la
ley no lo prohiba o que el procedimiento mismo resulte
contrario a la naturaleza juridica de una norma especifica o
lesivo de los principios generales del derecho.*

[6.29]  En este sentido, este Tribunal considera que con la finalidad de
evitar que se deniegue justicia por falta de norma, en aplicacion
de la interpretacion integradora y que, por analogia de primer
grado o analogia legis, al no ser contraria a la norma
comunitaria y cumplir con la razén de ser de la accién de
cancelacion, se determina que le son aplicables al nombre
comercial las normas referidas a la cancelacion de marca con
sus respectivas limitaciones que se explican en la presente
interpretacion prejudicial.

Diferencia entre accién de cancelacion de marca y nombre
comercial

[6.30] Tal como se ha explicado, se hace necesaria la aplicacion de
la figura de la cancelacion por falta de uso de marcas a
nombres comerciales, recalcando en que dicha aplicacion
supletoria no debe entenderse como que ambas cancelaciones
son iguales, pues no lo son, habiendo diferencias por la
naturaleza del signo distintivo involucrado, lo que se explica a
continuacion.

[6.31] Ante un hecho sobreviniente, como es la falta de uso del
nombre comercial, el instrumento legal idéneo para dejar sin
efecto dicho registro es la cancelacion por falta de uso del signo
distintivo (el nombre comercial), y no la nulidad del registro,
pues la nulidad ataca al origen del acto juridico en que consiste
el registro, que en este caso no estéd afectado o viciado de
invalidez.

[6.32] En el caso de una marca, como el registro es constitutivo del
derecho marcario, a partir de la cancelacion del registro (por
\ falta de uso de la marca) se pierde la titularidad sobre el
derecho marcario, y esto es asi porque el titulo del derecho era
el registro.

_z"D }__.“*?3\‘ Ver la Sentencia recaida en el Proceso 2-Al-96 del 20 de junio de 1997, publicada en la Gaceta
e JU\SZ‘:‘\_ Oficial del Acuerdo de Cartagena 289 del 27 de agosto de 1897.

4 ¥
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Tratandose del nombre comercial, en cambio, como el registro
es meramente declarativo, la titularidad sobre el derecho al
nombre comercial se pierde con su falta de uso, de modo que
es un acto complementario y posterior la cancelacion del
registro. Dicho, en otros términos, la falta de uso origina la
pérdida del derecho sobre el nombre comercial, pero como es
necesario dejar sin efecto juridico el registro, se recurre a la
figura de la cancelacién para dejar sin efecto dicho registro. Por
tanto, un tercero puede usar el nombre comercial dejado de
usar, aunque el registro atin no haya sido cancelado.

Otra diferencia es que para la cancelacién del registro del
nombre comercial por falta de uso no se requiere los 3 afios
consecutivos que se exige para la cancelacion del registro de
una marca por falta de uso de esta. Tratandose del nombre
comercial, la cancelacién del registro opera en tanto el
interesado pruebe que el nombre comercial dejé de ser usado
en un tiempo razonable segun las circunstancias.

Una diferencia adicional es que, tratandose de la cancelacion
del registro del nombre comercial, no se aplica la figura del
derecho preferente propio de la cancelacion del registro
marcario. Lo anterior debido a que, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 de la Decisién 486, el derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer
uso en el comercio.

Es lo que respecta al trémite, ante una solicitud de registro de
un nombre comercial por falta de uso de este signo distintivo,
la autoridad de propiedad industrial debe correr traslado al
titular del registro para que ejerza su derecho de defensa, caso
en el cual se aplican, segin corresponda, las disposiciones
relativas al procedimiento de la cancelacién del registro por
falta de uso de la marca.

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso
anterior del nombre comercial debera probar por los medios
procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la
etapa administrativa o en el ambito jurisdiccional:

«...que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad
(...) La simple alegacién del uso no habilita al poseedor del
nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La
facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de
registro o de depésito que sin ser esenciales para la proteccion,
proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del
usuario.»s

La persona que alegue que si uso su nombre comercial debera
probar un uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la
legislacién de cada Pais Miembro. Sin embargo, entre los

/f,i--""-._\/er Interpretacion Prejudicial 3-IP-98 de 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del

L)

< '\f\cuerdo de Cartagena 338 del 11 de mayo de 1998. /S,/C
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criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y
efectivo en el mercado del nombre comercial se encueniran las
facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones
de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacién de los servicios identificados con el nombre
comercial, entre otros.

Asimismo, constituirdn uso de un signo en el comercio, entre
otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender,
ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese
signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos
con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones,
documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales,
independientemente del medio de comunicacion empleado y
sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial
debemos sefialar que la norma comunitaria no exige que se
acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su
primer uso, pero si que se presenten pruebas que acrediten el
uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un
uso real y efectivo, considerando las actividades relacionadas
con los productos y servicios que distingue el signo.

Los criterios mencionados solo seran adaptables para los
paises que tengan la figura del registro de nombre comercial y
en consideracién del principio de complemento indispensable
deberan ademas verificar si su norma interna remite a los
nombres comerciales las normas aplicables para cancelacion
de marcas.

Accién por infraccién de derechos. Los derechos del
titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la
infraccién de los derechos de propiedad industrial en el
comercio

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 de la
Decisién 486, las disposiciones normativas de la materia
correspondientes a la accién por infraccion de derechos de
propiedad industrial previstas en los articulos 155, 156, 157 y
158 de la referida norma comunitaria se aplican también al
nombre comercial, por lo tanto, la autoridad nacional
competente deberd aplicar mutatis mutandis al nombre
comercial los criterios juridicos interpretativos identificados en
los pérrafos 2.1 a 2.52 de las paginas 9 a 23 de la sentencia de
interpretacion prejudicial emitida en el proceso 243-1P-2022,
que constan en las paginas 23 a 42 de la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, en lo

ponible en:

N

. <Awww. comunidadandina.ora/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf },;(-‘
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que fuere pertinente. Bajo el mismo criterio y, de conformidad
con el articulo 200 de la Decision 486, lo expuesto en el
presente es aplicable a las acciones por infraccion planteadas
sobre la base de una ensefia comercial.

[8] Los nombres de dominio y su relacion con los derechos
de propiedad industrial

El nombre de dominio

[8.1] El nombre de dominio es la direccién de un sitio en internet
escrita a través de letras, palabras, niimeros, efc., de facil
recordacion. Su objetivo es permitir al usuario localizar con
facilidad una pégina web en la red. El nombre de dominio
www. tribunalandino.org.ec es la direccion de la pagina web del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este ejemplo,
el dominio propiamente dicho o segmento identificador es
«tribunalandino». Este es el que generalmente proporciona
informacién sobre quién es la persona o entidad que administra
o es titular del sitio de interet. El nombre de dominio no tiene
una limitacién territorial.

Conflictos entre signos distintivos notoriamente
conocidos y nombres de dominio

[8.2]  El articulo 233 de la Decisién 486 sefiala lo siguiente:

«Articulo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente
conocido se hubiese inscrito indebidamente en el Pals
Miembro como parte de un nombre de dominio o de una
direccién de correo electrénico por un tercero no autorizado,
a pedido del titular o legitimo poseedor de ese signo [a
autoridad nacional competente ordenara la cancelacion o
la modificacion de la inscripcién del nombre de dominio o
direccién de correo electrénico, siempre que el uso de ese
nombre o direccién fuese susceptible de tener alguno de los
efectos mencionados en el primer y segundo pérrafos del
articulo 226».

(Enfasis y negrillas agregadas).

[8.3]  Conforme a dicho articulo, el titular de un signo notoriamente
conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la
cancelacién o modificacién de la inscripcién del nombre de
dominio o direccién de correo electrénico, si es que cualquiera
de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado

\ signo, cualquiera de los siguientes efectos:

«Articulo 226.- Constituird uso no autorizado del signo
distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
fotalidad o en una parte esencial, o una reproduccion,
imitacién, traduccion o transliteracién del signo, susceptibles
de crear confusion, en relacién con establecimientos, }'?L
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actividades, productos o servicios idénticos o similares a los
que se aplique.

También constituird uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su fotalidad o en
una parte esencial, o de wuna reproduccion, imitacion,
traduccion o transliteracién del signo, aun respecto de
establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes
a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines
no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos
siguientes:

a) riesgo de confusién o de asociacion con el titular del signo,
o con sus establecimientos, actividades, productos o
servicios;

b) dafio econémico o comercial injusto al titular del signo por
razén de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario del signo; o,

¢) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del
signo.

El uso podré verificarse a través de cualquier medio de
comunicacién, incluyendo los electrénicosy.

[8.4] Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo
distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una
marca notoria) pueda obtener la cancelacion o modificacion del
registro de un nombre de dominio o una direccion de correo
electrénico que pudiere causar riesgo de confusion o de
asociacion con el titular del signo notorio o con sus actividades,
establecimientos, productos o servicios; dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o
aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.

[8.5] A contrario sensu, es totalmente viable que quien tenga
derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente
conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.

[8.6] En la practica los nombres de dominio establecen una
vinculacion entre el Internet y un sujeto, asi como entre este
sujeto y la actividad econdmica o empresarial a que se refiere
el contenido del Internet en cuestion y a su vez entre este sujeto

I| y el Internet como lugar de contratacion de las presentaciones
| alli ofrecidas. En este sentido, los nombres de dominio pueden
ser considerados como signos distintivos sui generis atipicos®

& En el mismo sentido, Gustavo Arturo Ledn y Ledn Duran sefiala lo siguiente:

«(...) la naturaleza juridica del nombre de dominio en el ambito del comercio de bienes y
servicios es la de un signo distintivo atipico, no sclamente por servir para indicar el origen
empresarial de los bienes o servicios ofertados por su titular, sino también porque en
muchas ocasiones los productos o servicios constituye el propio contenido que es ofrecido

y puesto en la red como ocurre por ejemplo con las bases de datos, los catalogos de 3
produccién ofrecidos en linea, las publicaciones electrénicas las herramientas de /‘L
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que, en atencién al contenido que en Internet identifican,
pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales
o incluso de los rétulos de establecimiento (ensefia
comercial)®.

[8.7]  Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o
conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio
y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal
considera pertinente establecer los siguientes criterios, no
taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de
propiedad industrial:

a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un
eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo
notoriamente conocido:

a.1) Si el nombre de dominio esté inscrito en el pais
miembro de la Comunidad Andina.

a.2) Siel nombre de dominio se encuentra relacionado
con una actividad econémica o empresarial y con
los bienes o servicios vinculados a dicha
actividad®.

a.3) Siel nombre de dominio es susceptible de generar
riesgo de confusién, asociacion,  dilucion,
aprovechamiento injusto de la reputacion ajena o
uso parasitario®.

a.4) Si los productos o servicios relacionados con el
nombre de dominio son idénticos, similares o
conexos a los productos o servicios distinguidos
por el signo distintivo notoriamente conocido, y
también respecto de aquellos productos o servicios

basqueda, etc. (...)» En: Gustavo Arturo Leén y Leon Duran, Derecho de Marcas en la
Comunidad Andina Anélisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015 p. 736.

De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que:

«(...) al analizar el fenémeno de los nombres de dominio podemos estimar que estamos
ante un nuevo signo distintivo (...) de caracter atipico o sui generis (...), un cuasi signo
distintivo o una nueva forma de propiedad industrial...» En: Isabel Ramos Herranz, Marcas
versus Nombres de Dominio en Intemet, lustel, Madrid, 2004, pp. 79-81.

José Massaguer, Conflictos de marcas en Intemnet, En: Thémis — Revista de Derecho, Pontificia
Universidad Catélica del Pert, N° 39, Lima, 1999, p. 415.

Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como signo distintivo atipico

~ = 0 sui generis; o que el nombre de dominio cumple la funcionalidad del nombre comercial y la
Y o ensefia comercial.

i Y

'ﬁ\@te criterio no sera aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada. }‘Swt_

LS

==
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diferentes que se encuentran dentro del sector
pertinente®,

b)  Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto
entre un nombre de dominio y un signo notoriamente
conocido:

b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo
notoriamente conocido son anteriores a la
inscripcién o adquisicion del nombre de dominio,
prevalecera el primero.

b.2) Si la inscripcion o adquisicién del nombre de
dominio es anterior al reconocimiento de los
derechos sobre un signo distintivo notoriamente
conocido, la autoridad nacional competente podra
analizar los siguientes aspectos:

b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene
un derecho subjetivo o interés legitimo
respecto del nombre de dominio.

b.2.2) Siel nombre de dominio en cuestion ha sido
inscrito o utilizado de mala fe** .

[8.8]  Los criterios antes mencionados, segtin corresponda, pueden
complementarse con ofros, no taxativos, asociados a la
determinacion de actos de competencia desleal, tales como los
siguientes:

a) Que el registro o adquisicion del nombre de dominio
tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial
de un competidor.

b)  Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque
atraer a usuarios de internet a su pagina web o a otros
sitios en linea, mediante la confusién con un signo
notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender
que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado
a los productos o servicios ofrecidos en la pagina web.

[8.9]  En virtud del principio del complemento indispensable, la
legislacién nacional de los paises miembros puede regular lo

2 Este criterio no sera aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

a2 Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del registro o
adquisicion del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o cesion al titular de la marca
registrada o del nombre comercial, 0 a un tercero competidor de aquel.

O
2 83 N W
A .

c-,_-\ del nombre de dominio.)%

En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe recae en el titular

-
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relativo a las medidas correctivas pertinentes® que puede
adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando
se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio
y signos distintivos notoriamente conocidos.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no
ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u
ofros signos distintivos

[8.10]  La Decisién 486 no contiene disposicion alguna que enuncie el
tramite que podria iniciar el titular de una marca, nombre
comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido
a través de un nombre de dominio. En ese sentido, en
aplicacién del principio de complemento indispensable se
deberé analizar en cada caso cual seria el tramite interno que
se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades
que brindan algunas organizaciones  internacionales
especializadas en la materia para solucionar este tipo de
controversias.

[8.11]  No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de
dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre
comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual
contexto, en el que el nombre de dominio podria constituir la
identidad comercial de los agentes econémicos en el mercado
virtual. De esta manera, la autaridad nacional competente
podra tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no
taxativos establecidos en los parrafos 8.7, 88 y 89
precedentes, segtin corresponda y en cuanto fuere aplicable,
para resolver los conflictos que se puedan suscitar.

[8.12] De conformidad con lo anterior, corresponde que en el caso
| concreto se determine si el nombre de dominio
| «www.lineru.om.co.com» ha tenido la funcionalidad de un
nombre o ensefia comercial. Adicionalmente, la autoridad
consultante podré aplicar los criterios (no taxativos Yy
meramente orientativos) establecidos en los pérrafos 8.7, 8.8 y
| 8.9 precedentes, segun corresponda y en cuanto fuere

aplicable.

| [91 Sobre la probanza de una infraccién marcaria a través de
| un establecimiento virtual identificado con un nombre de
‘ ; dominio que actiua como nombre comercial

[9.1  Si el nombre de dominio, concretamente el Second Level
‘ \ Domain (SLD), cumple una funcién distintiva en el sentido de
identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual,

En virtud del complemento indispensable, la legislacion interna de los paises miembros puede
establecer como medidas correctivas para la solucién de un eventual conflicto entre nombres de
dominio y signos distintives notoriamente conocidos, entre otras, la cancelacién, modificacion o
inclusive la transferencia del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, asi
como establecer la tipificacion de medidas cautelares tendientes a asegurar el pronunciamiento

final correspondiente. }%/C,
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a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la
actividad econémica que desarrolla dicha persona en el
mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un
nombre comercial.

[9.2] En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un
determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los
clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual
en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto
o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica
que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD)
funciona en la practica como nombre comercial.

[9.3]  En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una
funcién distintiva como la del nombre comercial, puede infringir
un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha
funcién distintiva puede generar un riesgo de confusion que la
ley andina de propiedad industrial busca evitar.*

[9.4]  Unainfraccion marcaria que puede darse en el mercado es que
el infractor, para incrementar ilicitamente sus ventas, utiliza un
nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada.
Asi, los consumidores, podrian ser inducidos a pensar (por
error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre
de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en
realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor.

[9.5]  En aplicacién del principio de primacia de la realidad, el
juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o
jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos
y la ficcién contenida en documentos o actos juridicos, debe
preferir lo que ocurre en la realidad, es decir, la verdad real a
la ficcion juridica.®

[9.6]  Adicionalmente, no debe perderse de vista que las infracciones
marcarias pueden ser comprobadas no solo con pruebas
directas, sino también con indirectas (indicios y presunciones).

[9.7]  En ese sentido, para determinar una infraccion marcaria, mas
relevante que averiguar quién es la persona natural o juridica
titular del nombre de dominio que acttia o cumple la funcion de
un nombre comercial, es identificar a la persona natural o
juridica que se beneficia la actividad econémica, por ejemplo,
de oferta y comercializacion de bienes y servicios en el
establecimiento virtual, es decir, que se beneficia con la
utilizacién del sitio web identificado con el nombre de dominio.

#5 La excepcion a esto son las marcas notorias y renombradas, las que reciben una mayor proteccion
juridica, la cual se extiende a usos no comerciales.

- Hugo Gémez Apac, El principio de primacia de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad
\y \_ industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en The Trademark Reporter— The Law
/{-.._\Jouma! of the Infemational Trademark Association, vol. 108, nim. 3, may-jun, 2018, pp. 734-755.

»
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La individualizacién del beneficiario constituye un indicio
relevante para identificar al autor de la infraccién marcaria.

[9.8]  Sialindicio que representa la individualizacion del beneficiario
de los productos o servicios que se ofertan al interior del
establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio,
se suma ofro u ofros indicios que apuntan en la misma
direccién, como el hecho de que dicho beneficiario ha usado el
signo distintivo en conflicto en otras circunstancias —como, por
ejemplo, en un registro mercantil—, la autoridad puede concluir
con mayor fundamento que el mencionado beneficiario es el
que ha cometido la infraccion marcaria.

[10] Particularidades relacionadas con la figura juridica del
nombre comercial prevista en la Decision 486

Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal
al responder las preguntas formuladas por las autoridades
consultantes de los Paises Miembros.

[10.1]¢ Qué debe entenderse por uso publico, ostensible y
continuo?*’

Con relacién al uso de un nombre comercial, este
Tribunal a través de su reiterada jurisprudencia se ha
pronunciado acerca de la necesidad de probar el uso
real, efectivo y constante en el mercado de acuerdo con
la legislacién de cada Pais Miembro. El uso es publico y
ostensible cuando es apreciado con absoluta facilidad
por los clientes y consumidores teniendo en cuenta la
naturaleza del producto o servicio que es comercializado
bajo el correspondiente nombre comercial. EI nombre
comercial es el signo con el que los consumidores y
clientes conocen al empresario.

[10.2]¢El caréacter continuo se desvirtia al [no] existir
solucién de continuidad en el uso de un nombre
comercial 7

Como ya se ha sefialado, la persona que alegue tener un
nombre comercial debera probar su uso real, efectivo y
constante en el mercado. Sin embargo, con respecto a la
prueba del uso constante no es necesario que se acredite
el uso del nombre comercial a cada instante ni de manera
continua desde el primer dia, por el contrario, debera
tomarse en consideracion que dicho uso sea acorde con

oy La presente seccion ha sido extraida del parrafo 3.1. de la Interpretacion Prejudicial 210-IP-2019
; de 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4085 del 8 de
. octubre de 2020.

SN\
W\

=8 C_/‘;La presente seccion ha sido extraida del parrafo 3.2. de la Interpretacién Prejudicial 210-1P-2019

. "dé 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4085 del 8 de
CRETARIA

o#lubre de 2020. }:?L
/
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la naturaleza de las actividades comerciales que
identifica el nombre comercial. A manera de ejemplo, en
el caso de un nombre comercial cuya actividad comercial
esté asociada a la venta de productos para la época
navidefia no podria exigirse que su uso sea continuo
durante todo el ario.

[10.3]Sobre los articulos 154, 155, 191 y 192 de la Decision
486, para precisar si una empresa, amparada en el
uso de un nombre comercial, ; puede utilizar un signo
nominativo de caracteristicas similares a una marca
mixta de otra —debidamente registrada—-, sin que ello
implique infraccién de ésta ultima? *

Sobre la base de un nombre comercial, el titular puede
utilizar en el comercio un signo denominativo de
caracteristicas similares a una marca registrada, siempre
y cuando tal uso no cause riesgo de confusion o de
asociacion con la marca registrada. Cuando se trata del
uso de una denominacion idéntica para distinguir
productos o servicios idénticos se presume que existe
riesgo de confusion.

[10.4]Sobre si un nombre comercial y una marca registrada
pueden coexistir, o si la prevalencia de cualquiera de
estos depende del primer uso*

Un nombre comercial y una marca registrada pueden
coexistir en el comercio, siempre y cuando no causen
confusién en el consumidor.

En relacién con la prevalencia se debe considerar que el
sistema para adquirir el derecho del nombre comercial es
diferente al de la marca, pues mientras que en el nombre
comercial es declarativo, el de marcas es constitutivo, es
decir, que el derecho de un nombre comercial nace por
su primer uso y el derecho sobre una marca nace a partir
del registro en la oficina nacional competente.

[10.5]El alcance de los términos del articulo 238 de la
Decisién 486 respecto a la titularidad de un derecho

pe La presente seccién ha sido extraida del parrafo 5.3. de la Interpretacién Prejudicial 524-1P-2018
de 18 de junio del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4027 del 27 de
julio de 2020.

“\La presente seccion ha sido extraida del parrafo 5.4. de la Interpretacion Prejudicial 101-1P-2021
//_de 6 de mayo del ;2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 de

O
yo de 2022, }’S/(_,

™
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otorgado. Derechos sobre los que se extiende dicha
proteccién®’

La proteccién prevista en el articulo 238 se extiende a
todos los derechos de propiedad industrial regulados en
la Decisién 486. Asi, el titular que resulte afectado tiene
la facultad de iniciar una accioén por infraccion contra
cualquier conducta de una persona natural o juridica, a
través de la cual, se vulneren esos derechos; e, inclusive
contra cualquier acto que, de cualquier forma, manifieste
la inminencia de una infraccion.

[10.6]Sobre Ia acreditacién del derecho sobre un nombre
comercial con caracter previo al otorgamiento del
registro de una marca y el presunto cometimiento de
una infraccién®

El objeto de una accién por infraccion de derechos es
precautelar los derechos de propiedad industrial y, en
consecuencia, obtener de la autoridad nacional
competente un pronunciamiento en el que se determine
la existencia o no de alguna infraccion contra cualquiera
de los derechos de propiedad industrial previstos en la
Decision 486 y, de ser el caso, la adopcién de medidas
destinadas a evitar la continuidad de la infraccion.

En el caso de que se alegue la existencia del uso previo
de un nombre comercial como mecanismo de defensa en
la accién por infraccion, el juez debera determinar, con
base en las pruebas allegadas en el proceso interno,
quién adquirié de manera prioritaria el derecho de
propiedad industrial.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial debera
probar por los medios procesales al alcance de la justicia
nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el
ambito jurisdiccional que el nombre comercial se ha venido
utilizando con anterioridad. La simple alegacion del uso no
habilita al poseedor o titular del nombre comercial para
hacer prevalecer sus derechos.

\ [10.7]Parametros para la valoraciéon de la prueba y el
reconocimiento del nombre comercial*

Con relacién a los medios probatorios se aplica el
principio de la "libre valoracion de la prueba’, lo que

o La presente seccion ha sido extraida del parrafo 4.1. de la Interpretacion Prejudicial 42-1P-2020 de
29 de julio del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4063 del 31 de
— agosto de 2020.

= u1' i
45 ™\ Ibidem, parrafo 4.2.
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43 ’T,'-!}qlfdem, parrafo 4.3. ‘Vg"(_,
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significa que no hay pruebas tasadas (pruebas
superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior
categoria). La autoridad tiene que analizar y meritar en
conjunto y de manera integral todos los medios
probatorios aportados y actuados en el proceso interno
conforme los parametros definidos en la legislacién
nacional.

[10.8]Sobre si los registros referidos a la existencia de una
razén social son vinculantes o pueden acreditar la
existencia de un nombre comercial *’

Se debe aclarar, tal como se establecid en la presente
Interpretacion Prejudicial, que el nombre comercial es el
signo que identifica a un empresario (persona natural o
juridica) en el mercado. No es el nombre, razén o
denominacién social del empresario, es el signo
mediante el cual los consumidores identifican al
empresario. Es mas, es el signo mediante el cual los
consumidores identifican la actividad econémica del
empresario o el establecimiento comercial  del
empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen
global del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes econémicos que participan en el mercado, de
modo que comprende tanto la identificacién del
empresario como su actividad econémica y su
establecimiento.

[10.9]Sobre cual derecho prevalece, esto es, el del registro
de la marca o el que corresponde al nombre
comercial, por su primer uso. En este orden se
indiquen las consecuencias de ese predominio, entre
estas, ;puede dejarse sin efecto el registro de una
marca?

El Tribunal aclara que los mecanismos procesales

contemplados en la Decision 486 para dejar sin efecto un

registro marcario son la accion de cancelacion o la accion

de nulidad.

La prevalencia de un derecho sobre olro se da en torno

al principio de primero en el tiempo primero en el
\ derecho, es decir, la materia es el derecho prioritario.

No obstante, dependiendo al caso en concreto pueden
tenerse en cuenta los criterios resefiados por este
Tribunal aplicables al conflicto entre un nombre comercial

H Ibidem, parrafo 4.4.

. La presente seccion ha sido extraida del parrafo 5.1. de la Interpretacion Prejudicial 178-1P-2019
5 3\, de 28 de febrero del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3965 del 12

r3.
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no registrado y una marca registrada, los cuales se
sefialan a continuacion:

a)  Siel registro de una marca se obtiene de buena fe
en el sentido de que su titular (y también la
autoridad de propiedad industrial) desconocia la
existencia del uso previo de un nombre comercial
no registrado susceptible de generar riesgo de
confusién con la referida marca®, debido a que
dicho nombre comercial no era conocido en todo o
en un gran porcentaje del ambito del territorio de un
pais miembro (alcance nacional), sino solo a nivel
local o incluso menas (por ejemplo, un barrio), el
referido nombre comercial —pese a que su uso fue
antes del registro de la marca— no puede anular el
mencionado registro marcatrio.

b)  Por el contrario, el titular de un nombre comercial
no registrado que acredita su difusion, influencia o
conocimiento de alcance nacional puede oponerse
a la solicitud de registro, asi como solicitar la
nulidad del registro, de una marca idéntica o similar
(capaz de generar riesgo de confusion) al nombre
comercial, debido a la ausencia de buena fe del
titular de la marca, quien conocia de la existencia
previa del mencionado nombre comercial. Dicho en
otros términos, el titular de un nombre comercial
usado con anterioridad a la solicitud y registro de
una marca idéntica o similar, si acredita que el uso
del referido nombre comercial es de alcance
nacional, puede oponerse al registro de dicha
marca asi como solicitar la nulidad del registro ya
otorgado.

¢) Un nombre comercial y una marca registrada
pueden coexistir si los titulares respeclivos se
encuentran operando en ambitos geogréficos
distintos y no hay riesgo de confusién entre ambos
signos distintivos. En caso de expansion territorial
de las respectivas actividades economicas, los
mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo
de coexistencia, el cual debe prever la inclusion de
clausulas que permitan diferenciar claramente los
signos en conflicto.

e
\J}.L DE .

j@la-. “\_Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexion entre

/,Ejps respectivos bienes o servicios. , ™
A L.
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[10.10] Prevalencia del uso de un nombre comercial sobre
una solicitud de marca, si el nombre comercial se usé
con anterioridad a la solicitud de registro®’

Si, en virtud del principio primero en el tiempo primero en
el derecho.

[10.11]Sobre si se puede identificar productos con el
nombre comercial en uso®

El nombre comercial identifica al empresario (persona
natural o juridica) en el mercado. No productos ni
Servicios.

[10.12] Sobre Ia acreditacién del uso del nombre comercial a
través de los comprobantes de pago emitidos a
nombre de empresas vinculadas®

La emision de comprobantes de pago, en unos ¢asos con
empresas NO vinculadas, y en -otros con empresas
vinculadas, si acredita el uso del nombre comercial.

[10.13] Sobre la preferencia entre el derecho de un nombre
comercial y una marca similar a aquél*

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 de la
Decisién 486, el derecho sobre un nombre comercial se
adquiere por su primer uso y el mismo prevalece respecto
a otro derecho adquirido con posterioridad. Por su parte,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 154 de la
misma norma comunitaria, el derecho sobre una marca
se adquiere por el registro en la respectiva oficina
nacional competente y prevalece sobre otros signos que
se usen o se soliciten con posterioridad, en virtud del
principio primero en el tiempo primer en el derecho.

[10.14] Sobre si la solicitud de registro de una marca similar
o idéntica a un nombre comercial usado en el

¥ La presente seccion ha sido extraida del parrafo 5.5. de la Interpretacion Prejudicial 08-1P-2019 de
23 de octubre del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 de
diciembre de 2019.

48 Ibidem, parrafo 5.7.

e La presente seccion ha sido extraida del parrafo 5.3. de la Interpretacion Prejudicial 246-IP-2019
de 16 de septiembre del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3803 del
_———__ 7 denoviembre de 2019.

JE
095 .La presente seccion ha sido extraida del parrafo 6.1. de la Interpretacion Prejudicial 465-IP-2018

/"C'd 28 de junio del 2‘019. publicada en la Gaceta Oficial del Acuerde de Cartagena 3726 del 9 de
8g ysto de 2019. "S’L’
S2 ”
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comercio con anterioridad excluye el derecho de uso
sobre el nombre comercial °’

No, el derecho adquirido por el uso del nombre comercial
de manera previa a la solicitud de la marca prevalece. La
autoridad nacional competente respecto de la solicitud de
la marca debe analizar si esté incursa dentro de las
prohibiciones de registro relativas (literal b del articulo
136 de la Decisién 486).

[10.15] Sobre Ia viabilidad de ordenar la cancelacion del
nombre comercial por ser similar a una marca y
considerar que la vigencia de aquel que la infringe®

Cuando se habla de cancelacion de un nombre comercial
se parte de la premisa de asumir la existencia de la
inscripcién del nombre comercial en el registro que
administra la autoridad de propiedad industrial,
evidentemente en el caso de que el pais miembro tuviera
un registro de nombres comerciales. En tal caso,
procederia la cancelacion del registro por falta de uso del
nombre comercial, en atencién a que este signo debe ser
usado para estar protegido, sin perjuicio de la aplicacion
de una figura distinta que es la nulidad del registro
marcario. No debe confundirse la cancelacion de un
registro de nombre comercial con la nulidad de un
registro de nombre comercial. El juez debe diferenciar
ambas instituciones juridicas.

Una situacion distinta al registro de un nombre comercial
es el depdsito de un nombre comercial, caso en el cual
habréa que atenerse a las reglas establecidas por el pals
miembro, es decir la legislacion interna.

[10.16] Sobre si se puede hablar de mala fe al momento de
presentar la denuncia por el uso indebido de un
nombre comercial, pese a existir un acuerdo verbal
entre las partes para el uso del nombre comercial®”

La determinacién de existencia de mala fe es una
facultad que corresponde al juez nacional, sobre la base
de las pruebas que obran en el expediente.

Al Ibidem, péarrafo 6.2.

52 La presente seccion ha sido extralda del parrafo 4.2. de la Interpretacion Prejudicial 375-1P-2018
de 26 de febrero del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3608 del 30
de abril de 2018.

La presente seccién ha sido extraida del parrafo 3.2. de la Interpretacién Prejudicial 192-1P-2017

! 5\ de 1 de febrero del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3566 del 20 de
72\ marzo de 2019.

, v~1 658
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[10.17]Sobre si una compafifa inactiva puede reclamar
derechos sobre un nombre comercial, a pesar de que
dicha inactividad, que ha sido declarada por
autoridad competente, demuestra la falta de uso del
nombre comercial en cuestién™

El derecho que recae sobre un nombre comercial nace a
partir de su uso real y efectivo en el mercado, segun lo
establecido en el articulo 191 de la Decision 486, razon
por la cual, se requiere la prueba de primer uso del
nombre comercial objeto de andlisis en el comercio para
que su titular reclame un derecho sobre el mismo.

Una compafiia inactiva no puede reclamar derecho
alguno sobre un nombre comercial, debido a que el uso
que debe ser acredito por el titular debe ser actual y
continuo. A su vez, el mismo articulo 191 de la Decision
486, seflala que termina el derecho exclusivo sobre un
nombre comercial, cuando cesa su uso o cesan las
actividades de la empresa o del establecimiento que lo
utiliza.

[10.18]En el marco de la Decision 486, ;cudles son los
presupuestos para la configuracién de una infraccion
marcaria? En casos de configurarse esta,
genéricamente, ;qué pretensiones puede presentar
el perjudicado ante la autoridad nacional para
remover los efectos de la conducta infractora?>

Los presupuestos para determinar si se configura una
infraccion marcaria se encuentran desarrollados por este
Tribunal en los pérrafos 2.1 a 2.52 de las paginas 9 a 23
de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el
proceso 243-IP-2022, que constan en las paginas 23 a
42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187
del 22 de mayo de 2023

Con respecto a las pretensiones que el titular de una
marca podria plantear ante la autoridad nacional
competente, el Articulo 241 de la Decision 486 dispone
lo siguiente:

La presente seccion ha sido extraida del parrafo 8.4. de la Interpretacion Prejudicial 302-IP-2017
de 14 de diciembre del 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3574 del
27 de marzo de 2019.

La presente seccion ha sido extraida del parrafo 4.1. de la Interpretacion Prejudicial 143-IP-2020
de 15 de diciembre del 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5110 del
27 de enero de 2023.
%~ Disponible en: :

. https:/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf m
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«Articulo 241.- El demandante o denunciante podra
solicitar a la autoridad nacional competente que se
ordenen, entre ofras, una o mas de las siguientes
medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infraccion;

b) la indemnizacién de dafios y perjuicios;

c) el retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la infraccion, incluyendo
los envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad u otros materiales, asi
como los materiales y medios que sirvieran
predominantemente para cometer la infraccion;

d) la prohibicion de la importacion o de la exportacion
de los productos, materiales o medios referidos en
el literal anterior;

e) la adjudicacion en propiedad de los productos,
materiales o medios referidos en el literal c), en
cuyo caso el valor de los bienes se imputara al
importe de la indemnizacion de dafios y perjuicios;

f) la adopcion de las medidas necesarias para evitar
la continuacion o la repeticidn de la infraccion,
incluyendo la destruccién de los productos,
materiales o medios referidos en el literal c) o el
cierre temporal o definitivo del establecimiento del
demandado o denunciado; o,

g) la publicacion de la sentencia condenatoria y su
notificacion a las personas interesadas, a costa
del infractor.

Tratandose de productos que ostenten una marca falsa,
la supresién o remocién de la marca debera
acompafiarse de acciones encaminadas a impedir que
se introduzcan escs productos en el comercio.
Asimismo, no se permitiré que esos productos sean
reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos
a un procedimiento aduanero diferente.

Quedaran exceptuados los casos debidamente
calificados por la autoridad nacional competente, o los
que cuenten con la autorizacién expresa del titular de la
marcay.

Adicionalmente, el consultante debera tomar en cuenta
lo sefialado en los parrafos 8.10 al 8.12 precedentes.

[10.19] ¢La configuracién de la infraccion marcaria exige
que el agente no autorizado utilice la marca, para la
publicidad, u ofrecimiento, de los mismos productos
o servicios para los cuales la tenia destinada su
titular?

Se configura una infraccion marcaria cuando un tercero
utiliza en el comercio un signo idéntico o similaren relacion
con cualquier producto o servicio, bajo la condicion de que

-

st
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tal uso pudiese generar riesgo de confusion o de
asociacion en el publico consumidor, con el fitular del
registro.

Para que haya riesgo de confusion debe analizarse no solo
si los productos o servicios identificados por el signo
infractor son idénticos o similares a los productos o
servicios de la clase o clases (de la Clasificacion de Niza)
del registro marcario, sino también respecto de los
productos o servicios que guardan conexion competitiva
con los antes mencionados.

[10.20]En caso de utilizarse una marca dentro de una
direccion de dominio web, por una persona no
autorizada, ;configura infraccién marcaria? En caso
de ser afirmativa la respuesta, ;qué requisitos o
exigencias especiales deben cumplirse para ello? “

Si. Tal como se sefiald, es posible que una marca entre
en conflicto con un nombre de dominio. Al respecto la
autoridad nacional competente podra tomar en cuenta,
de modo orientativo, los criterios no taxativos
establecidos en los parrafos 8.7., 8.8. y 8.9 precedentes.

[10.21] En caso de que el uso de la marca en una direccion
de dominio web, por parte de persona no autorizada
configure infraccion marcaria, ¢sello da derecho al
titular de la marca, de pedir al infractor, que ceda en
su favor, sin costo alguno, el dominio web en el que
se uso indebidamente su marca, o simplemente le da
derecho a pretender que cese su conducta?”

El Tribunal parte de la premisa de que el titular del
nombre de dominio o quien efectivamente utilice ese
nombre de dominio (o "direccion de dominio”) ha
cometido una infraccién marcaria, en el sentido de que el
nombre de dominio, en especifico elsecond level
domain, es idéntico o similar (al punto de causar riesgo
de confusion) con una marca previamente registrada.

En dicho escenario, la autoridad competente puede
ordenar las medidas correctivas que considere
pertinentes con el objeto de que cese laconducta
infractora. Y si el titular del registro marcario ha solicitado
de manera expresa en su denuncia o demanda la
transferencia a su favor del nombre de dominio, dicha
autoridad puede considerar, sobre la base de sus
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atribuciones, que la mencionada transferencia sea parte
de las medidas correctivas a que haya lugar.

[10.22] ¢ Puede un agente de mercado incurrir en infraccién
marcaria por utilizar una marca ajena en un dominio
web, aun cuando el dominio web no sea de su
propiedad, pero si tenga acceso y administracion del
mismo? %

Al respecto, este Tribunal considera que la infraccion a la
marca se puede dar, tanto por el titular del nombre de
dominio que lo registré sin autorizacion para fines de
explotacidon comercial, como por parte de la persona que
efectivamente utilice ese nombre de dominio, sea sobre
la base de un contrato de licencia o de manera gratuita,
porque a través de la ulilizacion de ese nombre de
dominio se esta realizando una actividad comercial en el
mercado o, lo que es lo mismo, el uso de la marca en el
comercio.

Como lo ha sefalado el Tribunal en los parrafos
precedentes, para efectos de determinar la infraccion
marcaria a través del uso de una pégina web, puede ser
mas relevante identificar a la persona que se beneficia de
la pagina web (v.g., con la comercializacion de bienes o
servicios al interior de la pagina web) que al titular de
dicha pagina.

4. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente fueron
desarrollados por el TICA, entre otras, en las sentencias de interpretacion
prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

192-1P-2017 de 1 de febrero de 2019

https://iwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203566. pdf

(Ver parrafo 3.2. de la pagina 12 de la Interpretacion Prejudicial 192-
IP-2017, que consta en la pagina 20 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 3566 del 20 de marzo de 2019).

- 302-IP-2017 de 14 de diciembre de 2018

https://www.comunidadandina.org/DocQOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203574. pdf

(Ver parrafo 8.4. de las péginas 28 a 29 de la Interpretacion
Prejudicial 302-IP-2017, que consta en las paginas 44 a 45 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3574 del 27 de marzo de
2019).

“

bt
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- 171-IP-2018 de 13 de diciembre de 2019

https:/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203892. pdf

(Ver pérrafos 1.2. a 1.42. de las paginas 3 a 10 de la Interpretacion
Prejudicial 171-IP-2018, que constan en las paginas 4 a 11 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3892 del 6 de febrero de
2020).

- 375-1P-2018 de 26 de febrero de 2019

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203608. pdf

(Ver péarrafo 4.2. de la pagina 21 de la Interpretacion Prejudicial 375-
IP-2018, que consta en la pagina 36 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 3608 del 30 de abril de 2019).

- 465-IP-2018 de 28 de junio de 2019

https://www.comunidadandina.orqg/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203726.pdf

(Ver pérrafos 6.1. y 6.2. de la péagina 23 de la Interpretacion
Prejudicial 465-1P-2018, que constan en la pagina 47 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019).

- 524-1P-2018 de 18 de junio de 2020

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta% 204027 . pdf

(Ver parrafos 2.3. y 5.3. de las paginas 5 y 24 de la Interpretacion
Prejudicial 524-IP-2018, que constan en las paginas 6 y 25 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4027 del 27 de julio de
2020).

- 08-1P-2019 de 23 de octubre de 2019

hitps://www.comunidadandina.orq/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203871.pdf

(Ver pérrafos 5.5. y 5.7. de la pagina 17 de la Interpretacion
Prejudicial 08-1P-2019, que constan en la pagina 56 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 27 de enero de 2021).

\ - 173-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020

httos://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204153.pdf

N (Ver parrafos 2.2. a 2.10. de las paginas 6 a 9 de la Interpretacion
\\ Prejudicial 173-IP-2019, que constan en las péaginas 7 a 10 de la
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Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4153 del 27 de enero de
2021).

- 178-IP-2019 de 28 de febrero de 2020

https://www,.comunidadandina.orqg/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203965. pdf

(Ver péarrafo 5.1. de la pagina 21 de la Interpretacién Prejudicial
178-1P-2019, que consta en la pagina 31 de la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 3965 del 12 de mayo de 2020).

- 210-IP-2019 de 7 de octubre de 2020

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204085. pdf

(Ver pérrafos 3.1. y 3.2. de la pagina 22 de la Interpretacion
Prejudicial 210-IP-2019, que constan en la pagina 23 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 4085 del 8 de octubre de 2020).

- 246-1P-2019 de 16 de septiembre de 2019

hitps:/iwww.comunidadandina.org/DocQficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203803. pdf

(Ver péarrafo 5.3. de las péginas 16 y 17 de la Interpretacion
Prejudicial 246-IP-2019, que constan en las paginas 37 y 38 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3803 del 7 de noviembre de
2019).

- 11-1P-2020 de 29 de julio de 2020

https://www.comunidadandina.orq/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20407 3. pdf

(Ver pérrafos 1.1. a 1.7. de las péginas 4 a 6 de la Interpretacion
Prejudicial 11-IP-2020, que constan en las paginas 5 a 7 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 4073 del 3 de septiembre de 2020).

- 42-1P-2020 de 29 de julio de 2020

httos:/fivww, comunidadandina.orq/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204063.pdf

(Ver péarrafos 4.1. a 4.4. de las paginas 14 a 26 de la Interpretacion
Prejudicial 42-1P-2020, que constan en las paginas 52 a 54 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4063 del 31 de agosto de
2020).

55-1P-2020 de 21 de junio de 2021

»
https:/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204283.pdf }5&
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(Ver parrafo 2.2. a 2.11 de las paginas 6 a 7 de la Interpretacion
Prejudicial 55-1P-2020, que constan en las paginas 30 a 31 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4283 del 30 de junio de
2021).

- 101-IP-2021 de 6 de mayo de 2022

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204485. pdf

(Ver péarrafo 5.4. de la pagina 24 de la Interpretacién Prejudicial 101-
IP-2021, que constan en la pagina 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 4485 del 30 de mayo de 2022).

- 143-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022

hitps:/Awww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205110.p
df

(Ver parrafos 2.2. a 2.13 y 3.2. a 3.9. de las paginas 18 a 24 de la
Interpretacion Prejudicial 143-1P-2020, que constan en las paginas
34 a 40 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5110 del 27 de
enero de 2023).

- 311-IP-2021 de 19 de noviembre de 2022

httos://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205071.p
df

(Ver parrafos 4.2. a 4.13. de las paginas 12 a 14 de la Interpretacion
Prejudicial 311-IP-2021, que constan en las paginas 13 a 15 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5071 del 3 de noviembre de
2022).

- 224-1P-2021 de 9 de marzo de 2022

httos:/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204428.pdf

(Ver péarrafos 1.2. a 1.13 de las paginas 5 a 8 de. la Interpretacion
Prejudicial 224-IP-2021, que constan en las péaginas 27 a 30 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4428 del 17 de marzo de

2022).
\ - 103-1P-2022 de 19 de octubre de 2022

https:#www.comunidadandina.orq/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205075.p
df

(Ver parrafos 4.2. a 4.10. de las paginas 31 a 34 de la Interpretacion  *
Prejudicial 103-IP-2022, que constan en las péaginas 32 a 35 de la ISC
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Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 del 3 de noviembre de
2022).

5. Adicionalmente, la autoridad consultante realizé las siguientes preguntas:

() ¢Cual es el ambito territorial de proteccion del nombre
comercial no registrado?

(i) ¢ Cual es el ambito territorial de proteccion juridica del nombre
comercial no registrado usado en una determinada zona de
influencia econémica?

(i) ¢Es posible anular una marca sobre la base de un nombre
comercial, respecto del cual no se ha acreditado su uso con
alcance nacional?

Para responder las preguntas formuladas la autoridad consultante puede
remitirse a los criterios juridicos interpretativos desarrollados en los temas
1 a 10 de la seccién C de la presente interpretacion prejudicial.

Adicionalmente a ello, las tres preguntas antes mencionadas se
responden con lo sefialado en el fundamento [10.9] de la presente
interpretacion prejudicial (paginas 37 y 38).

6. En virtud de lo sefialado, no corresponde que este Tribunal emita una
nueva interpretacion prejudicial de las normas andinas que fueron objeto
de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las
cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio juridico
interpretativo citado en el acapite anterior y en los términos expuestos en
los parrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion prejudicial
en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que
las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial
obligatoria formulada por la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica
del Perl, dentro del proceso interno 8530-2019-0-1801-JR-CA-
25, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la
presente providencia judicial.

: Declarar que a través de la presente providencia judicial se

cumple el mandato de garantizar la aplicacion uniforme vy
coherente del ordenamiento juridico comunitario andino. Fs5e
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TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretacion prejudicial en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretacion prejudicial se firma por los magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

e e

../Sandra Catalina Charris Rebellén Gustavo Garcia Bfito —
Magistrada Magistrado

\
\

s P
\ J '
Hugo R. Gomez Apac ifigo Salvador Crespo
Magistra Magistrado

De acuerdo con el Ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

%i:aialina Charris Rebell6n

Sandra
Magistrada presidenta

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

dkdkhw |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de octubre de 2023

Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Normas a ser
interpretadas:

Temas objeto de
interpretacion:

128-1P-2022
Interpretacion prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica del Peru

760285-2018/DSD

13047-2019-0-1801-JR-CA-25

Nulidad del registro de la marca TAPOUT
(denominativa) por presuntamente haber
sido obtenido de mala fe.

Articulos 137, 165 a 167 y 172 de la Decision 486
— «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial»

1. El criterio juridico interpretativo del acto
aclarado es aplicable al mecanismo
procesal de la interpretacion prejudicial del
ordenamiento juridico comunitario andino

2. Cancelacion del registro de una marca por
falta de uso

3. La nulidad del registro de una marca
prevista la Decision 486

4. Solicitud de registro de un signo para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, y nulidad del registro
si existi6 mala fe en la realizacion de dicho
acto

5.  Principio de territorialidad

Hugo R. Gomez Apac
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VISTO:

El Oficio 13047-2019-0-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 3 de marzo de 2022, recibido
via correo electrénico el 6 de abril del mismo afio, mediante el cual la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peru
solicitd al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el
Tribunal o el TJCA) la interpretacién prejudicial del articulo 172 de la Decision
486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comision de
la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486), a fin de resolver el proceso
interno 13047-2019-0-1801-JR-CA-25; v,

El Auto del 21 de agosto de 2023, mediante el cual se admitié a tramite la
solicitud de interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Tapout, LLC a

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de Ia
Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual — INDECOPI de la

Republica del Peru
Salem José Sumar Binda

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante,
este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el
proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretacion
prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

Si procede o no la nulidad del registro de la marca TAPOUT (denominativa) —
la cual distingue productos de la Clase 25 de la Clasificacion Internacional de
Niza y cuyo titular es el sefior Salem José Sumar Binda— por presuntamente
haber sido obtenido de mala fe al reproducir las marcas registradas en el
extranjero de titularidad de la empresa Tapout, LLC.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd la interpretacién prejudicial del articulo 172
de la Decision 486'. Procede la interpretacion del referido articulo por ser
pertinente.

AL D E"';)g/‘“--\pecisién 486.-

N
’cic\Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de

: cﬁaéﬂquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca
RCRETAR] Acuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en los Articulos 134

Y, yrither parrafo y 135.
‘—f y Vot
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Corresponde, ademas, la interpretacion de los articulos 1372y 165 a 167°
de la Decision 486, para tratar el tema de la solicitud de registro de una

TARIA 2

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona,
la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion
de lo dispuesto en el Articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta
accion prescribird a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del registro
impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafos y
perjuicios conforme a la legislacion interna.

No podré declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen
dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para
esos productos o servicios, y se eliminaran del registro de la marca.»

Decisién 486.-

«Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro.»

Decision 486.-

«Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara 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 podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion
interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accion 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 ordenara 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
tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debio,
entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Articulo 166.- Se entendera 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 efectla su comercializacion en el mercado.

‘ambién se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que
exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segln lo establecido en el

rafo anterior. m
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marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
asi como el tema de la cancelacién del registro de una marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Elcriterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo
procesal de la interpretacion prejudicial del ordenamiento juridico
comunitario andino.

Cancelacioén del registro de una marca por falta de uso.

La nulidad del registro de una marca prevista la Decision 486.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal, y nulidad del registro si existi6 mala fe en la
realizacion de dicho acto.

5.  Principio de territorialidad.

6. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

-l

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1.  El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al
mecanismo procesal de la interpretacién prejudicial del ordenamiento
juridico comunitario andino

1.1. En las sentencias de interpretacion prejudicial emitidas en los procesos
145-1P-2022, 261-1P-2022, 350-IP-20224 y 391-1P-20225, todas de fecha 13
de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJICA) reconocié que
«el criterio juridico interpretativo del acto aclarado es plenamente
compatible con lo establecido en el segundo péarrafo del articulo 33 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en
el articulo 123 de su Estatuto».

1.2. En ese sentido, el Tribunal decidio, entre otras cosas, o siguiente:

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada soélo en
cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la
cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccién que corresponda a la
marca.

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del
registro.

El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos
\ contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacién de las mercancias identificadas con la marca, entre otros».

4 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

= Disponible en:
% @.P\L E J\https /fwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

2 F‘J}b icada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023

D ETARIE{S onible en:

tpl- -/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147. pdf /,5',(’




GACETA OFICIAL @ 11/10/2023 68 de 77

Proceso 128-1P-2022

«PRIMERO: Interpretar que el criterio  juridico
interpretativo  del acto aclarado es
plenamente compatible con lo establecido en
el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado
de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y en el articulo 123 de su
Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio juridico
interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el ambito de la Comunidad
Andina, en aquellos casos en los que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia tiene que
resolver una controversia en la que deba
aplicar o se discuta una norma del
ordenamiento juridico comunitario andino, no
estard obligado a solicitar interpretacion
prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si es que esta corte
internacional ya ha interpretado dicha norma
con anterioridad en una interpretacion
prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el
segundo parrafo del articulo 33 del Tratado
de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y en el articulo 123 de su
Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no ha emitido
interpretacion prejudicial respecto de la
norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional
de Unica o Ultima instancia debe aplicar
(o es materia de discusién) para resolver
la controversia del proceso jurisdiccional
que tramita en sede nacional,

H b) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de alguna de las
normas del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional +

de Unica o Ultima instancia debe aplicar g

5
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(o son materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero no respecto de otras
normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En
este caso, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina emitira la
interpretacion prejudicial respecto de
aquellas normas que no hubiere
interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto
de las cuales si lo hubiera hecho, de ser
el caso.

Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del
ordenamiento  juridico  comunitario
andino que el juez nacional de unica o
altima instancia debe aplicar (o es
materia de discusién) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional
que tramita en sede nacional, pero dicho
juez considera imperativo que el TJCA
precise, amplie o modifique el criterio
juridico interpretativo contenido en la
mencionada interpretacion prejudicial; y,

Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del
ordenamiento  juridico  comunitario
andino que el juez nacional de Unica o
dltima instancia debe aplicar (o es
materia de discusion) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional
que tramita en sede nacional, pero dicho
juez tiene preguntas insoslayables
sobre situaciones hipotéticas que, en
abstracto, se desprenden o estan
vinculadas con la referida norma andina,
y que deben ser aclaradas por el TICA
para que el mencionado juzgador pueda
resolver con mayor precision e

L]

idoneidad la controversia del proceso //g{
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jurisdiccional que tramita en sede
nacional.

CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la
posibilidad de que tanto los Paises Miembros
como la Secretaria General de la Comunidad
Andina y los particulares ejerzan el derecho
previsto en el articulo 128 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la
accién de incumplimiento, cuando el juez
nacional obligado a realizar la consulta se
abstenga de hacerlo, en aquellos casos en
los que esta obligacion se mantiene de
conformidad con los criterios establecidos en
la presente sentencia de interpretacion
prejudicial; o cuando un juez nacional aplique
una interpretacion diferente a la establecida
por el Tribunal en el caso concreto o en una o
mas interpretaciones prejudiciales aprobadas
y publicadas previamente en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen
un acto aclarado en los términos expuestos
en la presente providencia.

(o )»

2. Cancelacién del registro de una marca por falta de uso

2.1. En el proceso interno, el sefior Salem José Sumar Binda aleg6é que no
conocia sobre la existencia de la marca TAPOUT (denominativa) en el
extranjero y que el registro de la misma a su nombre fue resultado del
derecho preferente adquirido por este en virtud de una resolucién favorable
de cancelacion por no uso de una marca.

2.2. Conforme al criterio juridico interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el &mbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un
nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una
norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de
interpretacién prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena.
\ 2.3. Los articulos 165, 166 y 167 de la Decisién 486 constituyen un acto aclarado
) de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los
términos de la sentencia de interpretacién prejudicial emitida en el proceso
426-1P-20225.

. \)\QPL = 'J(-ﬂgi\

3 /@u\qlicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.
. , Disponible en: -
CRETARIPMHI -/hwww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf /’S{
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2.4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita al
criterio juridico interpretativo contenido en los parrafos 1. a 1.5. de las
paginas 6 a 8 de la sentencia de interpretacion prejudicial recaida en el
proceso 426-1P-2022 del 11 de abril de 2023, que consta en las paginas 7
a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 del mismo
mes; y esta disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA %2
05155.pdf

2.5. Asimismo, el TJCA manifesté lo siguiente en torno a la legitimacion activa
para presentar una solicitud de cancelacion de marca por falta de uso:

[2.5.1.] De acuerdo con los criterios desarrollados (...), cualquier
persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o
semejante al no utilizado, tiene legitimidad y puede iniciar el
tramite de cancelacién del registro de una marca. Dicha
legitimidad no se ve afectada, mermada o deteriorada por el
hecho de que el que solicita la cancelacién haya sido
previamente denunciado por infraccién a los derechos de
propiedad industrial del titular de la marca cuyo registro es
objeto de la solicitud de cancelacion.

()

[2.5.2.] De manera complementaria (...), corresponde sefalar que
el hecho de que el titular de un registro de marca haya
iniciado una accion por infraccién de derechos de propiedad
industrial, con independencia del resultado, no constituye
6bice para que el presunto infractor o quien haya sido
declarado como tal pueda solicitar posteriormente la
cancelacion de la marca objeto de infraccion, en la medida
en que demuestre que cuenta con interés legitimo y cumpla
con los demas requisitos legales.

2.6. Los criterios juridicos interpretativos descritos en el parrafo precedente
fueron desarrollados por el TJCA en la sentencia de interpretacion
prejudicial recaida en el proceso 127-IP-20197 de fecha 7 de octubre de
2020, constituyendo un acto aclarado.

3. La nulidad del registro de una marca prevista la Decision 486

3.1. En el proceso interno, la empresa Tapout, LLC. solicité que se declare la
nulidad de la marca TAPOUT (denominativa), de conformidad con el
articulo 172 de la Decisién 486, alegando que el sefior Salem José Sumar
Binda habria solicitado el registro de mala fe.

3.2. Conforme al criterio juridico interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el &mbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un

._a’

%,x “\ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4089 del 16 de octubre de 2020.
‘0 \Disponible en:
" > itps /fwww. comunidadandina.org/DocQficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204089.pdf /,%
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nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una
norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de
interpretacidon prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

3.3. El articulo 172 de la Decision 486 constituye un acto aclarado de
conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los
términos de la sentencia de interpretacién prejudicial emitida en el proceso
90-1P-20228,

3.4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los
criterios juridicos interpretativos contenidos en los péarrafos 2. a 6.6.3. de
las paginas 8 a 19 de la sentencia de interpretacion prejudicial recaida en
el proceso 90-IP-2022 de fecha 11 de julio de 2023, que constan en las
paginas 9 a 20 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13
del mismo mes; y esta disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocQficialesFiles/Gacetas/GACETA%2
05247.pdf

4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existié mala
fe en la realizacion de dicho acto

4.1. En el proceso interno, la empresa Tapout, LLC. argumentd que el sefior
Salem José Sumar habria solicitado el registro de la marca TAPOUT
(denominativa) de mala fe.

4.2. Conforme al criterio juridico interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el &mbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un
nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una
norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de
interpretaciéon prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

4.3. El articulo 137 de la Decisién 486 constituye un acto aclarado de
conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los
términos de la sentencia de interpretacién prejudicial emitida en el proceso
267-1P-2022°.

4.4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita al
criterio juridico interpretativo contenido en los parrafos 1. a 1.6. de las
paginas 2 y 3 de la sentencia de interpretacion prejudicial recaida en el

8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023.
Disponible en:
hitps:#/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247 . pdf

3\ DE JL
7S s “S . publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023.
“Disponible en: g
, ﬁffrlls://www. comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256. pdf }‘97.,
RETARIA /]|
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proceso 267-IP-2022 de fecha 27 de julio de 2023, que consta en las
paginas 11y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31
del mismo mes; y esta disponible en el siguiente enlace:

hittps://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA %2
05256.pdf

Principio de territorialidad

En el proceso interno, el INDECOPI alego que, al ser evaluada la conducta
del sefior Salem José Sumar Binda Unicamente bajo los parametros de
mala fe, se estaria atentando contra los principios de territorialidad e
inscripcion registral que rigen el derecho marcario, por lo que resulta
necesario analizar el presente acapite.

Es menester sefialar que este principio ya ha sido objeto de interpretacion
por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio juridico interpretativo
uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los
siguientes términos:

Principio de territorialidaad

[5.2.1.] El territorio es un limitante natural del &mbito de proteccion
de la marca registrada. El registro de una marca no implica
el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de
manera universal porque, en principio, no se trata de un
derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier
parte del mundo.

[5.2.2.] El ptiblico consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra
en un territorio, por lo que los efectos juridicos que emanan
de una marca siempre estan limitados a un territorio
determinado. El reqistro de una marca consolida el derecho
sobre ella en el territorio del pais en donde se registro.

En consecuencia, en lineas generales, el derecho al uso
exclusivo de la marca se circunscribe al ambito territorial.

[5.2.3.] Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha sefialado que:

«El valor de la marca, el derecho exclusivo que su
registro otorga, se circunscribe al ambito territorial
(...). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad
mas alla de las fronteras de nuestro pais, ni las
marcas registradas en el extranjero gozan de ese
derecho _en nuestro pais. La cuestién no ofrece
dudas y ya fue decidida hace muchos afios por la
Corte Suprema (1048). El titular de la marca en
nuestro pais, diferente del titular de la misma marca
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en el extranjero, puede impedir su ingreso en
nuestro territorio, El producto foraneo podra ser
"original" en el extranjero, pero no lo sera en
nuestro pais (1049). Y no podra ser vendido aqui.
Aungue puede suceder también que el titular de la
marca registrada localmente autorice su utilizacién
a un tercero, o bien permitirle sélo a él que importe
productos del extranjero con dicha marca. Este es
el derecho del titular de la marca registrada en
nuestro pais, que podra ejercer como cualquier otro
titular»

[5.2.4.] Siguiendo la misma linea, el autor Ricardo Metke Méndez
ha sefialado que:

«Los derechos de propiedad industrial nacen a la
vida juridica, por regla general, mediante un acto
concesional de la autoridad administrativa
competente en el pais de que se trate, que en el
caso colombiano es la Superintendencia de
Industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la
ley le brinda proteccién a su titular y lo faculta
ademas para ejercer las potestades propias de ese
derecho. La proteccion juridica y el ejercicio del
derecho se encuentran limitados al territorio del
pafs en que se otorga la concesion. Sus efectos no
pueden proyectarse mas alla de las fronteras del
respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto
el acto administrativo de concesion del derecho,
por haber sido expedido por una autoridad
nacional, esta restringido al territorio en que es
competente dicha autoridad. Se dice entonces que
los derechos de propiedad industrial se rigen por el
principio de la territorialidad».™

[5.2.4.] No obstante lo anterior, un registro marcario validamente
concedido en un Pais Miembro de la Comunidad Andina
podré ser usado en ofro cualquiera de los palses que

| integran dicha Comunidad como fundamento de una
Oposicién Andina o si se trata de una marca notoria, al ser
excepciones al principio de territorialidad.

5.3. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente, fueron
desarrollados por el TJCA en la sentencia de interpretacion prejudicial
emitida dentro del proceso 496-1P-2019'3, constituyendo un acto aclarado.

Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p.
207.

“Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodriguez y
tieda (Baker & McKenzie), Editorial Dike, Medellin, 2001, p.28.

Ve?ri_l'rrafos 5.2. a 5.6. de las paginas 12 a 14 de la Interpretacion Prejudicial 496-IP-2019
RETARBA fegha 7 de octubre de 2020, que constan en las paginas 13 a 15 de la Gaceta Oficial
/ eI;A uerdo de Cartagena 4100 del 21 de octubre de 2020. )<
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6. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas
que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitard a precisar el
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los hechos materia
del proceso.

6.1. «¢Coémo deben ser aplicados los principios de inscripcion registral y
territorialidad en el analisis del pedido de nulidad de una marca por
haberse registrado de mala fe?»

Los principios de inscripcion registral y territorialidad no tienen incidencia directa
en la determinacion de la existencia de mala fe. Esta, como lo ha explicado el
Tribunal en su jurisprudencia, implica un actuar con falta de sinceridad, con dolo,
con malicia, con la intencién de actuar en provecho propio y en perjuicio del interes
ajeno.

6.2. «¢Queé criterios deben utilizarse para determinar que el registro de una
marca deviene en nulo porque el titular de la marca actué de mala fe?»

«¢Existen indicios-tipo que pueden utilizarse para inferir la existencia
de mala fe en el registro de una marca?»

Para dar respuesta a estas dos preguntas, la autoridad consultante debera
remitirse a los acapites tercero y cuarto del apartado E de la presente
interpretacion prejudicial.

Sin perjuicio de ello, el Tribunal considera pertinente esbozar criterios
juridicos interpretativos adicionales que permitan a las oficinas nacionales
competentes tener mayores elementos de juicio sobre los supuestos que
acreditan la existencia de mala fe.

Una persona actia con mala fe si al momento de solicitar el registro
marcario de un signo distintivo sabe, o debfa saber, que dicho signo es
idéntico o similar al signo distintivo que utiliza un tercero en el extranjero, al
punto que puede dar lugar a confusién con el signo cuyo registro se solicita
en el mercado local. Es el tercero, que luego solicita la nulidad del registro
otorgado, el que tiene la carga de probar dicho conocimiento.

Tal conocimiento se puede probar, por ejemplo, si el tercero, titular o
licenciatario del signo distintivo utilizado en el extranjero, acredita que la
persona solicitante (en el mercado local) habfa sido su socio, distribuidor,
comercializador o que por cualquier otra relacion contractual tomé
conocimiento del signo distintivo que el tercero utiliza en el extranjero. Es

31

IﬁB onible en: i
, hith! I.'//WWW. comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204100.pdf /’S"-
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una prueba de que el solicitante sabia del signo distintivo del tercero la
existencia de relaciones previas entre ellos.

Si el signo distintivo que utiliza el tercero en el extranjero es notorio o
renombrado, la oficina nacional competente debera tomar en consideracion
esta circunstancia al momento de evaluar el conocimiento previo que
acredita la mala fe. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era
renombrado, posiblemente no sea necesario probar la existencia de
relaciones previas entre el solicitante y el tercero. Si el signo distintivo
utilizado en el extranjero era notorio, posiblemente baste probar que el
solicitante formaba parte del sector pertinente o relevante (de fabricantes,
distribuidores, comercializadores, clientes, consumidores, etc.) que debia
conocer el signo notorio.

Para probar la mala fe, en principio, basta probar ese conocimiento previo.
No se requiere probar la intencion del solicitante de impedir que el
mencionado tercero utilice su signo distintivo en un Pais Miembro de la
Comunidad Andino; es decir, no es necesario comprobar la intencion del
solicitante de entorpecer la entrada del signo distintivo extranjero en el
mercado local.

La posicién asumida en el parrafo anterior tiene por objeto incentivar la
creacion de signos distintivos locales. Es infinita la posibilidad de crear
marcas, nombre comerciales, disefios industriales, etc. Lo signos distintivos
no son recursos escasos. Todo lo contrario. El ingenio humano puede crear
una infinitud de signos distintivos, por lo que carece de sentido proteger la
copia que hacen algunos con relacion a los signos distintivos que terceros
utilizan en el extranjero.

Sin perjuicio de lo expuesto, si lo considera pertinente, la oficina nacional
competente podra rechazar la solicitud de nulidad de un registro marcario
por presunta mala fe si:

a) No obstante acreditarse el conocimiento previo, el signo distintivo
utilizado previamente en el extranjero era ordinario (es decir, no era
notorio ni renombrado) al momento de presentarse la solicitud de
registro local; y,

b) Adicionalmente, no existe conexion competitiva entre los productos o
servicios que el signo extranjero distingue y los productos o servicios
que distingue el signo local.

Otro indicio de mala fe que puede tener en consideracion la oficina nacional
competente es el comportamiento oportunista de solicitante del registro
marcario. Si es una persona que busca acaparar diversas marcas que ya
existen en el extranjero, sin que en verdad las esté usando en el comercio
en el mercado local, es un indicio relevante de mala fe, que posiblemente
\indique que el unico proposito de conseguir el registro local de una *
C{)'7'53\Iuralidad de marcas que ya existen en el extranjero, es su intencion de PS@
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venderlas, con posterioridad, a los titulares extranjeros, cuando estos estén
interesados en el mercado local.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno 13047-2019-0-1801-JR-CA-
25, la cual debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 127 de su Estatuto.

La presente sentencia de interpretacion prejudicial se firma por los magistrados
que participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo
del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellon : ;
Magistrada Magistrado

- e

R\ O

Hugo R. Gomez Apac ifigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado
o

De acuerdo con el Gltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

= AT
~ Sandra Catalina Charris Rebellon
Magistrada presidenta
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