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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 299-1P-2021

Interpretacion prejudicial solicitada 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 Perd!

Magistrado sustanciador: ffiigo Salvador Crespo

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito,
reunido en sesién judicial celebrada por medios telematicos® el 3 de abril de 2025,
adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

El Oficio 10226-2018-0-S-5"SECA-CSJLI-P] de fecha 22 de octubre de 2021,

recibido via correo electronico el 8 de noviembre del mismo afio, mediante el cual 1a

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en

\ Temas de Mercado de la Corte Supetior de Justicia de Lima de la Republica del Pert

solicit6 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el TJCA o

el Tribunal) la interpretacién prejudicial de los articulos 155 (literal d) y 238 de la

Decisién 486 — «Régimen Comun sobte Propiedad Industrialy emitida por la

Comision de la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486), a fin de resolver
el proceso interno 10226-2018-0-1801-JR-CA-25.

El escrito de fecha 3 de enero de 2025, recibido via cotreo electrénico en la misma
fecha, mediante el cual Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. solicit6 que se
convoque a informe oral en el proceso 299-1P-2021.

El correo de fecha 6 de enero de 2025, mediante el cual Embotelladora San Miguel del
Sur S.A.C. puso en conocimiento del TJCA que realizé el pago de la costa procesal

"~ En el proceso interno 10226-2018-0-1801-JR-CA-25.
3 2 De ‘epnformidad con lo establecido en el articulo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia

de la Gomunidad Andina.
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Proceso 299-1P-2021

cotrespondiente.

CONSIDERANDO:

Que el numeral 9.2 del articulo 9 del «Reglamento que regula aspectos vinculados con
la solicitud y emisién de Interpretaciones Prejudiciales» del Tribunal® establece:

«Articulo 9.- Informes escritos u orales de caracter técnico y/o normativo.-

()

9.2 Las pattes intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso judicial o
atbitral respectivo podrin solicitar, de manera ditecta al Tribunal, que convoque
a los informes orales a los que se tefiere el Numeral 9.1. precedente,
especialmente en aquellos casos en los que la consulta prejudicial verse sobte un
asunto jutidico controvertido, de alta complejidad, novedoso o sobre el cual no
exista jutisprudencia uniforme, previo el pago de las costas procesales por su
realizacién, las cuales seran definidas pot el Ttribunal al inicio de cada gestion
judicial.

(.

Que el Acuerdo 01/2023 del TJCA* fija la costa procesal que financia el gasto adicional
que reptesenta atender las solicitudes de informes orales en el marco de la tramitacién
de interpretaciones prejudiciales ante este Tribunal;

Que Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. solicité informes orales y realiz6 el pago
de la costa procesal;

Que, de la revisién del expediente se puede apreciar, de manera preliminar, que el tema
controvertido en el proceso judicial intetno, vinculado con el ordenamiento jutidico de
la Comunidad Andina, es:

- Lapresunta infraccién por patte de Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. de
los derechos de propiedad industtial de Stokely-Van Camp Inc. por la fabricacién
‘X( y comercializacién de bebidas rehidratantes en una botella de vidtio que muestta
el simbolo “G” dentro de un circulo en alto trelieve en la parte central infetior
externa de dicha botella, identificadas con la marca GENERADE, la cual podtia
confundirse con la marca G TRIDIMENSIONAL de la demandante, registrada
en la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Que, en consecuencia, corresponde convocat a una audiencia de informes orales e
invitar a un tepresentante de cada una de las partes del proceso interno, tal como se
detalla a continuacion:

= Modificado mediante Acuerdo 03/2022 del TJCA, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
yaas DE@n{tagena 4495 del 7 de julio de 2022.
4 P%h ado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5125 del 9 de febrero del 2023. /’%
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Proceso 299-1P-2021

a)  Stokely-Van Camp Inc. (demandante).

b) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual — INDECOPI (demandado).

¢)  BEmbotelladora San Miguel del Sur S.A.C. (demandada).

Que en el presente proceso de interpretacién prejudicial no se tesolvera la controversia
existente entre las pattes del proceso interno, asunto que es competencia de la autoridad
jutisdiccional de la Republica del Pert. Asimismo, la diligencia de presentacion de
informes orales que serd convocada por este Tribunal no es una audiencia de pruebas
ni en ella se discutiran los hechos telacionados con la controversia;

Que en lo establecido en el patrafo precedente y en la medida que esta audiencia tiene
pot objeto tinicamente escuchar aspectos de carictet técnico y/o normativo en
términos abstractos, la limitacion por parte del Tribunal de la patticipacion de los
intervinientes en la diligencia de presentacién de informes orales no podri ser invocada
como causa de indefension por las partes;

Que, adicionalmente, cotresponde ponetr en conocimiento de la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Cortte Superior de Justicia de Lima de la Reptblica del Perti Ia realizacion
de la mencionada diligencia de presentacién de informes orales patra que, silo considera
pettinente, asista a la misma;

Que, atendiendo al asunto controvertido y los textos normativos de los atticulos 155
literal d) y 238 de la Decisién 486, las pattes deberan exponer en los informes orales
sus criterios sobte las siguientes cuestiones:

)K a) ¢Cudles son los requisitos necesarios para que una matca sea considerada
tridimensional y distintiva?

b)  ¢Cual es la diferencia entre un signo tridimensional y un signo que no reivindica
la forma tridimensional?

¢)  ¢Se puede dar el riesgo de confusién por falta de distintividad solo entre signos
de la misma naturaleza o también entre signos de diferente naturalezar

d)  Puede presentarse el tiesgo infraccion con prescindencia de si la solicitud del
registro radica sobre un signo de forma bidimensional o si se la presenta en forma
___tridimensional (longitud, altura y profundidad)?
v DE U :
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DECIDE:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

Proceso 299-1P-2021

Convocar a la audiencia de informes orales que se realizard pot
medios telematicos el dia 22 de mayo de 2025 a las 10:00 a.m. hora
de Bogota, Lima, Quito y 11:00 a.m. de La Paz. La secretatia de este
Tribunal coordinari los detalles logisticos necesarios para la efectiva
realizacion de esta diligencia.

Invitar a Stokely-Van Camp Inc., al Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual —
INDECOPI y a Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. a la
diligencia de presentacién de informes orales a realizatse por medios
telematicos en el marco de la tramitacién del Proceso 299-1P-2021,
para que respondan, si lo consideran pertinente, las preguntas
mencionadas en la parte considerativa esta providencia.

Poner en conocimiento de la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Cotte Superior de Justicia de Lima de la Reptiblica del
Perti la realizacién de la mencionada diligencia de presentacion de
informes orales para que, si lo considera pertinente, asista y se
pronuncie sobre las preguntas de su eleccion.

Publicar el presente Auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE.

El presente auto ha sido aprobado por los siguientes magistrados en la sesién judicial
de fecha 3 de abtil de 2025, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2025:

Sandra Catalina Charris Rebellon
Magistrada
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Hugo R. Goémez Apac
\ Magistrado
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Proceso 299-1P-202T

)
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Rogelio Mayta Mayta ffiigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado

De conformidad con lo establecido en el literal n) del articulo 7 del Reglamento
Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente el
presente auto el magistrado presidente y la secretatia general.

B &

Rogelio Mayta Mayta
Magistrado presidente






