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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de agosto de 2021
Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno

del Consultante:
Referencia:

Normas a ser

interpretadas:

Tema objeto de
interpretacion:

Magistrado Ponente:

VISTO

102-1P-2021
Interpretacion prejudicial

Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, Republica del Ecuador

17510-2019-00491

Clasificacion arancelaria. Nomenclatura comun
de los paises miembros de la Comunidad Andina

Articulos 1, 4, 5, 7 y 8 de la Decisién 766 de la
Comision de la Comunidad Andina; y, el Anexo de
la Decision 766 referido a las Reglas Generales

para la Interpretacién de la Nomenclatura
NANDINA.

Del Sistema Armonizado de Designacion vy
Codificacion de Mercancias (Sistema
Armonizado). De la Clasificacion y Nomenclatura
Arancelaria Andina. De la actualizacion de la
nomenclatura NANDINA.

Hugo R. Gomez Apac

El Oficio N° 00229-2021 del 4 de mayo de 2021, recibido fisicamente en la
misma fecha, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario
con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha,
Republica del Ecuador, solicito la interpretacién prejudicial, del Anexo de la
Decision 766 referido a las Reglas Generales para la Interpretacion de la

:&p\l: DE‘JO omenclatura NANDINA, a fin de resolver el proceso interno N° 17510-2019-
78 .

91y,
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El Auto del 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admiti6é a tramite
la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Compainia Pisos y Valvulas Técnicas Pivaltec
S.A.
Demandada: Direccion Distrital de Tulcan del Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto
controvertido es la correcta clasificacion arancelaria de los productos
NT1600S, NT1800S y NT2000S importados por la demandante que
presuntamente  fueron, de manera unilateral, clasificados
incorrectamente por la Direccion Distrital de Tulcan del Servicio de
Aduanas del Ecuador en la partida arancelaria 5602.10.00. cuando la
partida arancelaria correcta es la 5603.93.00.

C. 'NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicité la interpretacion prejudicial del Anexo
de la Decisidon 766 referido a las Reglas Generales para la Interpretacion
de la Nomenclatura NANDINA'. Procede su interpretacion por ser

i Anexo de la Decision 766 de la Comision de la Comunidad Andina. -

«REGLAS GENERALES PARA LA INTERPRETACION DE LA NOMENCLATURA
ARANCELARIA COMUN - NANDINA

La clasificacion de mercancias en la Nomenclatura se regira por los principios siguientes:

1. Los titulos de las Secciones, de los Capitulos o de los Subcapitulos solo tienen un valor
indicativo, ya que la clasificacion esta determinada legalmente por los textos de las partidas y
de las Notas de Seccion o de Capitulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y
Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes:

2. a) Cualquier referencia a un articulo en una partida determinada alcanza al articulo incluso
incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las caracteristicas esenciales del articulo
completo o terminado. Alcanza también al articulo completo o terminado, o considerado como
tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar
fodavia.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia
incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las
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pertinente.

De oficio se interpretaran los Articulos 1, 4, 5, 7 y 8 de la Decisién 766
de la Comisiéon de la Comunidad Andina?, a fin de desarrollar los temas

2

manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o
parcialmente por dicha materia. La clasificacion de estos productos mezclados o de estos
articulos compuestos se efectuara de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3.

3. Cuando una mercancia pudiera clasificarse, en principio, en dos o mas partidas por aplicacion
de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificacion se efectuara como sigue:

a) la partida con descripcion mas especifica tendra prioridad sobre las partidas de alcance
mas genérico. Sin embargo, cuando dos o mas partidas se refieran, cada una, solamente
a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un articulo compuesto
o solamente a una parte de los articulos en el caso de mercancias presentadas en juegos
o surtidos acondicicnados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse
igualmente especificas para dicho producto o articulo, incluso si una de ellas lo describe de
manera mas precisa o completa;

b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o
constituidas por la union de articulos diferentes y las mercancias presentadas en juegos o
surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificacién no pueda efectuarse
aplicando la Regla 3 a), se clasifican segun la materia o con el articulo que les confiera su
caracter esencial, si fuera posible determinario;

c) cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificacién, la mercancia se
clasificara en la ultima partida por orden de numeracién entre las susceptibles de tenerse
razonablemente en cuenta.

4. Las mercancias que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores se clasifican en la
partida que comprenda aquellas con las que tengan mayoranalogia.

5. Ademas de las disposiciones precedentes, a las mercancias consideradas a continuacion se
les aplicaran las Reglas siguientes:

a) los estuches para camaras fotograficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de
dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un articulo
determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los
articulos a los gue estan destinados, se clasifican con dichos articulos cuando sean de los
tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embarge, esta Regla no se aplica en la
clasificacion de los continentes que confieran al conjunto su caracter esencial;

b) salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancias se
clasifican con elias cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de
mercancias. Sin embargo, esta disposicidon no es obligatoria cuando los envases sean
susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.

6. La clasificacidon de mercancias en las subpartidas de una misma partida esta determinada
legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida asi como, mutatis
mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas
del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Seccion y de
Capitulo, salvo disposicion en contrario».,

Decisién 766 de la Comisién de la Comunidad Andina

«Articulo 1.- Aprobar el Texto Unico de la Nomenclatura Comiin de Designacion y Codificacion
de Mercancias de los Paises Miembros de la Comunidad Andina denominada «NANDINA», que
como Anexo forma parte de la presente Decisidn, a fin de facilitar la identificacion y clasificacion
de las mercancias, las estadisticas de comercio exterior y otras medidas de politica comercial de
la Comunidad Andina relacionadas con la imporiacion y exportacion de mercancias».

«Articulo 4.- Cada subpartida NANDINA esta constituida por un codigo numerico de ocho

3
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referidos a la Clasificacion y Nomenclatura Arancelaria Andina
(NANDINA), su constitucion y actualizacion.

digitos:

a) Los seis primeros digitos seran los cédigos numéricos que corresponden a las subpartidas
de la Nomenclatura del Sistema Armonizado;

b) Los digitos séptimo y octavo identificaran las subpartidas NANDINA. Si una subpartida del
Sistema Armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias en subpartida
NANDINA, los digitos séptimo y octavo seran ceros (00)».

«Articulo 5.- La NANDINA sera actualizada regularmente y recogera las modificaciones
derivadas de:

a) Las Recomendaciones de la Organizacion Mundial de Aduanas;
b) Las modificaciones de los requisitos relativos a las estadisticas y a la politica comercial;
c) La evolucién tecnologica o comercial;

d) Identificacién de mercancias comprendidas en convenios ambientales, orientados a la
proteccién de la salud de las personas y demas seres vivos, asi como a la conservacion de
un medio ambiente seguro;

e) Las modificaciones que se precisen para una mejor adecuacion a los procesos de
integracion regional y hemisférica;

fy Las necesidades inherentes al desarrollo del comercio exterior y de la produccién de bienes
de los Paises Miembros de la Comunidad Andina; v,

g) La necesidad de aproximacion y aclaracion de los textos.

Las actualizaciones de la NANDINA entraran en vigencia el 1° de enero siguiente a la fecha de
su aprobacion, salvo que se disponga lo contrario».

«Articulo 7.- La Secretaria General de la Comunidad Andina, en ejercicio de sus funciones,
podrd aprobar medianie Resolucion, previa opinion favorable del Grupo de Experios en
NANDINA, cualguiera de los siguientes textos auxiliares que faciliten la correcta interpretacion y
aplicacion uniforme de la NANDINA:

a) Notas Explicativas Complementarias de la NANDINA,;
b) Criterios vinculantes de clasificacion de mercancias; v,
c) Cualguier otro texto auxiliar que se considere necesario».

«Articulo 8.- Los Paises Miembros podréan crear Notas Complementarias Nacionales y
desdoblamientos a diez digitos denominados “subpartidas nacionales” para la elaboracion de
sus Aranceles, siempre que no contravengan a la subpartida del Sistema Armonizado o la
subpartida NANDINA que la origina.

A estos efectos, las Notas Complementarias Nacionales deberan destacarse de las Notas
Complementarias de la NANDINA; las subpartidas nacionales utilizaran dos digitos adicionales
al codigo de ocho digitos de la NANDINA, sin que en ningln caso puedan agregarse nuevos
desdoblamientos con codige de ocho digitos; los textos nacionales conservaran los términos
empleados en la NANDINA, pudiéndose admitir en las subpartidas nacionales términos locales
aclaratorios debidamente sustentados».
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D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

1.  Del Sistema Armonizado de Designacion y Codificacion de Mercancias
(Sistema Armonizado). De la Clasificacion y Nomenclatura Arancelaria
Andina. De la actualizacion de la nomenclatura NANDINA.

2. Respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante.

E. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

1. Del Sistema Armonizado de Designhaciéon y Codificacion de
Mercancias (Sistema Armonizado). De la Clasificacion vy
Nomenclatura Arancelaria Andina. De la actualizacion de Ila
nomenclatura NANDINA.

1.1. En el proceso interno se ha venido alegando la incorrecta clasificacion
arancelaria de los productos NT1600S, NT1800S y NT2000S importados
por la Compaiiia Pisos y Valvulas Técnicas Pivaltec S.A., toda vez que
la Direccién Distrital de Tulcan del Servicio de Aduanas del Ecuador los
clasificd en la partida arancelaria 5602.10.00.; sin embargo, de acuerdo
con la demandante correspondia clasificarlo en la partida arancelaria
5603.93.00., en aplicacion de las reglas primera y sexta
correspondientes a las Reglas Generales para la Interpretacion de la
Nomenclatura Arancelaria; por lo cual resulta pertinente desarrollar el
presente tema.

El Sistema Armonizado de Designacion y Codificacion de
Mercancias (Sistema Armonizado)

1.2. Araiz de los constantes inconvenientes que surgieron por las diferentes
formas de codificar las mercancias por parte de los paises en el mundo,
la Organizacion Mundial de Aduanas (OMA) también llamado Consejo
de Corporacién de Aduanas, vio la necesidad de unificar criterios, los
cuales se recogieron en el denominado «Convenio Internacional del
Sistema Armonizado de Designacion y Codificacidon de Mercancias»
dado en Bruselas el 14 de junio de 1983. '

1.3. Dentro del glosario de terminologia del referido convenio infernacional,
se sefiala que el Sistema Armonizado de Designacién y Codificacién de
Mercancias: «...lamado en adelante Sistema Armonizado: Ila
nomenclatura que comprenda las partidas, subpartidas y los cédigos
numeéricos correspondientes, las Notas de las secciones, de los capitulos
y de las subpartidas, asi como las Reglas generales para la
interpretacion del Sistema Armonizado que figuran en el anexo al
presente Convenio».

4. El Articulo 3 del Convenio del Sistema Armonizado, enuncia como
@A\obligaciones de los paises contratantes:

uf”\ -

q]
SECRETAR[A > 5
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«Articulo 3 - Obligaciones de las Partes contratantes

1. Sin perjuicio de las excepciones mencionadas en el articulo 4: a) las
Partes contratantes se comprometen, salvo que apliquen las
disposiciones del apartado c) siguiente, a que sus nomenclaturas
arancelaria y estadistica se ajusten al Sistema Armonizado a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente Convenio para cada Parte. Se
comprometen, por tanto, en la elaboracion de sus nomenclaturas
arancelaria y estadistica:

1) a utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado sin
adicion ni  modificaciéon, asi como los c¢bdigos numéricos
correspondientes:

2) a aplicar las Reglas generales para la interpretacion del Sistema
Armonizado asi como todas las Notas de las secciones, capitulos vy
subpartidas y a no modificar el alcance de las secciones, de los capitulos,
partidas o subpartidas del Sistema Armonizado;

3) a seguir el orden de enumeracién del Sistema Armonizado;

(...)».

Enfasis agregado.
De la clasificacion y nomenclatura arancelaria Andina®

1.5. Los paises de la Comunidad Andina acorde al Sistema Armonizado
consideraron pertinente la creacidon de una normativa que se
complemente a las necesidades de sus paises miembros, por lo cual se
cred la Nomenclatura Comun de Designacion y Codificacion de
Mercancias de los Paises Miembros de la Comunidad Andina
(NANDINA), la cual fue actualizada el 25 de noviembre de 2011 a través
de la Decision 766 de la Comision de la Comunidad Andina, la cual en
su Articulo 1 establecié lo siguiente:

«Articulo 1.- Aprobar el Texto Unico de la Nomenclatura Comun de
Designacién y Codificacion de Mercancias de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina denominada “NANDINA”, que como Anexo forma
parte de la presente Decision, a fin de facilitar la identificacion y
clasificacion de las mercancias, las estadisticas de comercio exterior y
otras medidas de politica comercial de la Comunidad Andina
relacionadas con la importacion y exportacion de mercancias».

1.6. La nomenclatura comin NANDINA facilita la identificacion y clasificacion
de las mercancias, las estadisticas de comercio exterior y otras medidas

Ver la Interpretacién Prejudicial N° 210-1P-2013 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2356 del 1 de julio de 2014.
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de politica comercial de la Comunidad Andina relacionadas con la
importacion y exportacion de mercancias, constituyéndose en uno de los
instrumentos armonizados de comercio exterior mas importantes que
dispone la Comunidad Andina como lo es la Nomenclatura Comun
NANDINA, basada en el Sistema Armonizado de Designacion y
Codificacion de Mercancias (Sistema Armonizado) del Consejo de
Cooperacion Aduanera.

1.7. Este moderno sistema, que utiliza un «lenguaje» aduanero comun,
aceptado y reconocido a nivel mundial, permite simplificar la tarea de los
importadores, exportadores, productores, transportistas y
administradores de aduanas, debiendo ser cumplido por los Paises
Miembros de la Comunidad Andina obligatoriamente, constituyéndose
asi en el instrumento cientifico de mayor avanzada para la interpretacion
y clasificacion de las mercancias, al igual que las Notas interpretativas.

De la actualizacion de la Nomenclatura NANDINA#

1.8. Haciendo referencia a la constitucion de las subpartidas, el Articulo 4 de
la Decisién 766, sostiene que:

«Cada subpartida NANDINA esta constituida por un cédigo numérico de
ocho digitos:

a) Los seis primeros digitos seran los coédigos numeéricos que
corresponden a las subpartidas de la Nomenclatura del Sistema
Armonizado;

b) Los digitos séptimo y octavo identificaran las subpartidas NANDINA.
Si una subpartida del Sistema Armonizado no se ha subdividido por
necesidades comunitarias en subpartida NANDINA, los digitos séptimo y
octavo seran ceros (00)».

1.9. Se puede evidenciar que la norma NANDINA esta en armonia con el
Sistema Armonizado previamente analizado y que al igual que en el
Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designacion vy
Codificacion de Mercancias, los paises estan en la obligacion de acatar
las disposiciones contenidas en sus textos.

1.10.En cuanto a sus correspondientes actualizaciones y modificaciones®, es
el Articulo 5 el que fija los lineamientos con base a los cuales efectuara
sus cambios, los cuales son:

«(...)

4 Ver la Interpretacion Prejudicial N° 210-1P-2013 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2356 del 1 de julio de 2014.

La ultima actualizacién de la Nomenclatura Comiun — NANDINA se encuentra recogida en la

Decision 834 de la Comision de la Comunidad Andina de fecha 18 de diciembre de 2018,
publicada en ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3483 del 18 de diciembre de 2018.

7
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a) Las Recomendaciones de la Organizacién Mundial de Aduanas;

b) Las modificaciones de los requisitos relativos a las estadisticas y a la
politica comercial;

c) La evolucioén tecnologica o comercial;

d) Identificacion de mercancias comprendidas en convenios
ambientales, orientados a la proteccion de la salud de las personas vy
demas seres vivos, asi como a la conservacion de un medio ambiente
seguro;

e) Las modificaciones que se precisen para una mejor adecuacion a los
procesos de integracion regional y hemisférica;

f) Las necesidades inherentes al desarrollo del comercio exterior y de la
produccién de bienes de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina; v,

g) La necesidad de aproximacion y aclaracién de los textos. Las
actualizaciones de la NANDINA entraran en vigencia el 1° de enero
siguiente a la fecha de su aprobacién, salvo que se disponga lo
contrarioy.

1.11. Por su parte, el Articulo 8 de la Decision 766 preve lo siguiente en cuanto
a la facultad de los paises miembros para la elaboraciéon de sus
aranceles siempre que no se contravenga a la subpartida del Sistema
Armonizado o la subpartida NANDINA que [a origina.

«(...)

los Paises Miembros podran crear Notas Complementarias Nacionales y
desdoblamientos a diez digitos denominados “subpartidas nacionales”
para la elaboracion de sus Aranceles, siempre que no contravengan a la
subpartida del Sistema Armonizado o la subpartida NANDINA que la
origina. A estos efectos, las Notas Complementarias Nacionales deberan
destacarse de las Notas Complementarias de la NANDINA; las
subpartidas nacionales utilizaran dos digitos adicionales al cédigo de
ocho digitos de la NANDINA, sin que en ningun caso puedan agregarse
nuevos desdoblamientos con coédigo de ocho digitos; los textos
nacionales conservaran los términos empleados en la NANDINA,
pudiéndose admitir en las subpartidas nacionales términos locales
aclaratorios debidamente sustentados».

1.12. En el Anexo de la Decisiéon 766 de la Comision de la Comunidad Andina
(Actualizacion de la Nomenclatura Comun — NANDINA) se incorporaron
las Reglas Generales para la Interpretacion de la Nomenclatura
Arancelaria Comun — NANDINA:

Regla general 1:

)

1. Los titulos de las Secciones, de los Capitulos c-de los Subcapitulos
solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificacion esta
determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas
de Seccién o de Capitulo y, si no son contrarias a los textos de dichas
partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguienies:
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(...)».

Regla general 2:
«(...)

2. a) Cualquier referencia a un articulo en una partida determinada
alcanza al articulo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste
presente las caracteristicas esenciales del articulo completo o
terminado. Alcanza también al articulo completo o terminado, ©
considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes,
cuando se presente desmontado o sin montartodavia.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada
alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras
materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de
una materia determinada alcanza también a las constituidas total
0 parcialmente por dicha materia. La clasificacion de estos
productos mezclados o de estos articulos compuestos se
efectuara de acuerdo con los principios enunciados en la Regla
3».

Regla general 3:

«(...)

3. Cuando una mercancia pudiera clasificarse, en principio, en dos o
mas partidas por aplicacion de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso,
la clasificacién se efectuara como sigue:

a) la partida con descripcion mas especifica tendra prioridad sobre
las partidas de alcance mas genérico. Sin embargo, cuando
dos o mas partidas se refieran, cada una, solamente a una
parte de las materias que constituyen un producto mezclado o
un articulo compuesto o solamente a una parte de los articulos
en el caso de mercancias presentadas en juegos o surtidos
acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben
considerarse igualmente especificas para dicho producto o
articulo, incluso si una de ellas lo describe de manera mas
precisa o completa;

b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de
materias diferentes o constituidas por la union de articulos
diferentes y las mercancias presentadas en juegos o surtidos
acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificacion
no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasifican
segun la materia o con el articulo que les confiera su caracter
esencial, si fuera posible determinarlo;

¢) cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la
clasificacion, la mercancia se clasificara en la ultima partida
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por orden de numeracion entre las susceptibles de tenerse
razonablemente en cuentay.

Regla general 4:

«(...)

4. Las mercancias que no puedan clasificarse aplicando las Reglas
anteriores se clasifican en la partida que comprenda aquellas con
las que tengan mayor analogiay.

Regla general 5:

«(...)

5, Ademas de las disposiciones precedentes, a las mercancias
consideradas a continuacion se les aplicaran las Reglas siguientes:

a) los estuches para camaras fotograficas, instrumentos
musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares vy
continentes similares, especialmente apropiados para contener
un articulo determinado o un juego o surtido, susceptibles de
uso prolongado y presentados con los articulos a los que estan
destinados, se clasifican con dichos articulos cuando sean de
los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta
Regla no se aplica en la clasificacién de los continentes que
confieran al conjunto su caracter esencial;

b) salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que
contengan mercancias se clasifican con ellas cuando sean de
los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancias.
Sin embargo, esta disposicién no es obligatoria cuando los
envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de
manera repetida».

Regla general 6:
«(...)

6. La clasificacion de mercancias en las subpartidas de una misma
partida esta determinada legalmente por los textos de estas
subpartidas y de las Notas de subpartida asi como, mutatis
mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo
pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta
Regla, tambien se aplican las Notas de Seccion y de Capitulo, salvo
disposicion en contrario».

1.13.De lo antes expresado, este Tribunal observa que la clasificacion de
mercancias obedece a una normativa supranacional clara y objetiva, que
debe ser cumplida de manera obligatoria y estricta, tanto por la autoridad
administrativa aduanera como por las autoridades judiciales, utilizando
las Reglas Generales de Interpretacion y Clasificacion para dar la

10
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ubicacion correcta a cada producto, dejando de lado la discrecionalidad,
valiéndose ademas, para seguridad, de las Notas de los Capitulos,
Seccién, Partida y Subpartida asi como de los documentos auxiliares
que existen como son las Notas Explicativas generales del Sistema
Armonizado en las cuales cientifica y técnicamente se describe todos los
productos susceptibles de ser clasificados en las partidas y subpartidas
del Sistema Armonizado, independientemente de su valoracion o de las
restricciones a que se hallen sometidas esas mercancias.

1.14.En el proceso interno la autoridad consultante debera analizar cual de
las clasificaciones argumentadas era la correspondiente para los
productos NT1600S, NT1800S y NT2000S importados por la Compaiiia
Pisos y Valvulas Técnicas Pivaltec S.A., de acuerdo con las Reglas
Generales para la Interpretacion de la Nomenclatura Arancelaria Comun
— NANDINA.

2. Respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la autoridad
consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara una
respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitara 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.

2.1. Al cambiar la Direccion Distrital de Tulcan de Servicio de Aduanas
del Ecuador, sin el debido proceso, de la partida arancelaria
5603.93.00. a la partida 5602.10.00. ;no se esta contraviniendo la
Resolucion 59 del Comité del Comercio Exterior de la Comunidad
Andina, de fecha 17 de agosto de 2012, particularmente Ila
Consideracion General No. 5 que indica: «Los Paises Miembros no
podran introducir en sus aranceles nacionales disposiciones que
modifiquen el alcance de las Notas legales de Seccién, o Capitulo o
Subpartidas, de las Notas subregionales Complementarias, de los
textos de partida o subpartida, ni de las Reglas Generales de
interpretacion»?

Al tratarse de una pregunta que resuelve el caso concreto este Tribunal
se abstiene de brindar una respuesta; sin embargo, la autoridad
consultante podra remitirse a lo sefalado en el Tema 1 del Apartado E
de la presente interpretacion prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
utoridad consultante al resolver el proceso interno N° 17510-2019-00491, la
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo

11
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dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5
de marzo de 2021, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gomez Apac en la
sesion judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-
J-TJCA-2021.
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Luis Felipe AguilarFeijoo
SECRETARIO
\

Notifiguese a la autoridad consultante 3'« remitase copia de la presente
interpretacién prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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VISTO

El Oficio N° C-238 del 6 de mayo de 2021, recibido via correo electronico en
la misma fecha, mediante el cual la Sala Tercera de Decision Civil del Tribunal
Superior del Distrito de Bogota de la Republica de Colombia solicité la
interpretacion prejudicial de los Articulos 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 52, 53
y 54 de la Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, a fin de
resolver el proceso interno N° 11001319900520187148803; v,

El Auto del 7 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite
la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Hever Erazo Bolafnos

Demandada: El Pais S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos
controvertidos son:

1. Si El Pais S.A. infringid o no los derechos morales de integridad y
paternidad del sefior Hever Erazo Bolanos por la supuesta mutilacion y
modificacion de la obra cinematografica TERREMOTO EN POPAYAN
1983 sin reconocer su autoria y afectando su reputacion.

2. SiEl Pais S.A. infringié o no los derechos patrimoniales del sefior Hever
Erazo Bolafios por la presunta reproduccion y comunicacion sin su
autorizacion de la obra cinematografica TERREMOTO EN POPAYAN
1983.

3.  Sila utilizacion de la obra cinematografica TERREMOTO EN POPAYAN
1983 por El Pais S.A. puede ser considerada como una limitacion o
excepcion de derechos de autor.

o

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd la interpretacion prejudicial de los
Articulos 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 52, 53 y 54 de la Decisién 351 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena. Unicamente se realizara la
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interpretacion de los Articulos 4 (Literal f), 13 (Literales a y b), 14, 15, 21
y 22 (Literal f) de la Decisi6on 3517, por ser pertinentes.

No procede realizar la interpretacion de los Articulos 8, 9, 10, 52, 53 y 54
de la Decision 351, por cuanto no es objeto de confroversia la presuncion
sobre la identidad del autor, la titularidad de los derechos patrimoniales,
la obra derivada bajo encargo de relacion laboral, la duracion de la
proteccion de la obra, la protecciéon de una obra de ser ésta inscrita o no
en la oficina nacional competente ni la responsabilidad solidaria.

De oficio se llevara a cabo la interpretacién de los Articulos 3 [conceptos
de autor, obra audiovisual, usos honrados y uso personal]l y 11 de la
Decision 3512 con el objeto de desarrollar los temas de los conceptos de

Decisién 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-

«Articulo 4.- La proteccion reconocida por la presente Decision recae sobre fodas las obras

literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualguier forma o

medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

]

f) Las cbras cinematogréficas y demdas obras audiovisuales expresadas por cualquier
procedimiento;

(-

«Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir;

a) Lareproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicacién publica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras,
los signos, los sonidos o las imagenes;

(...)»

«wArticulo 14.- Se entiende por reproduccion, la fijacion de la obra en un medio que permita su
comunicacion o la obtencion de copias de toda o parte de ella, por cualguier medio o
procedimiento.»

«Articulo 15.- Se entiende por comunicacion publica, todo acto por el cual una pluralidad de
personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribucion
de ejemplares a cada una de ellas...»

«Articulo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante
las legislaciones internas de los Paises Miembros, se circunscribiran a aquellos casos que no
atenten contra la normal explotacion de las obras o no causen perjuicio injustificado a los
legitimos intereses del titular o titulares de los derechos.»

«Articulo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo V y en el articulo anterior, sera licito
realizar, sin la autorizacion del autor y sin el pago de remuneracion alguna, los siguientes actos:

(--)

f) Reproducir y poner al alcance del publico, con ocasién de las informaciones relativas a
acontecimientos de actualidad por medio de la fotografia, la cinematografia o por la
radiodifusion o transmision publica por cable, obras vistas u oidas en el curso de tales
acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la informacion;

(-

Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-
«Articulo 3.- A los efectos de esia Decision se entiende por:

Autor: Persona fisica que realiza la creacion intelectual.
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autor, obra audiovisual, usos honrados y uso personal; y, los derechos
morales de integridad y paternidad de la obra.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. La obra audiovisual como objeto de proteccién del derecho de autor.

2. Derechos morales. Derecho moral a la integridad de la obra.

3. Derechos morales: derecho de paternidad.

4. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o

prohibir la reproduccién y comunicacion publica de una obra.
5. Los derechos patrimoniales. Excepciones al ejercicio de los derechos
patrimoniales. Usos honrados. Explotacion normal de la obra.
La reproduccién de obras con fines informativos.
Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

el

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. Laobraaudiovisual como objeto de proteccion del derecho de autor

1.1. Dado que, en el proceso interno se encuentra controvertida la presunta
violacion de derechos morales y patrimoniales del sefior Hever Erazo
Bolafios por el uso sin su autorizacion de fragmentos de la obra
cinematografica TERREMOTO EN POPAYAN 1983, corresponde
analizar los alcances del presente tema.

La obra audiovisual

- Obra audiovisual: Toda creacion expresada mediante una serie de imagenes asociadas,
con 0 sin sonorizacion incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a
través de aparatos de proyeccion o cualquier otro medio de comunicacion de la imagen y de
sonido, independientemente de las caracteristicas del soporte material que la contiene.

(n}

- Usos honrados: Los que no interfieren con la explotacidn normal de la obra ni causan un
perjuicio irrazonable a los intereses legitimos del autor.

Uso personal: Reproduccién u otra forma de ulilizacion, de la obra de ofra persona, en un
solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos fales como la
investigacion y el esparcimiento personal.»

«Articulo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable
de:

a) Conservar la obra inédita o divulgarla;

b) Reivindicar la paternidad de |la obra en cualquier momento; y,

c) Oponerse a toda deformacion, mutilacion o modificacion que atente contra el decoro de la
obra o |la reputacion del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales correspondera a sus
derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capitulo V| de la presente Decision. Una vez
exiinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumiran la
defensa de la paternidad del autor y de |a integridad de su obra.»
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| 1.2. ElArticulo 4 de la Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
! establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artisticas
y cientificas susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier
forma o medio conocido o por conocer. Del mismo modo, dicha
disposicion hace una enumeracion ejemplificativa, mas no taxativa, de
las obras protegidas, consignando en su Literal f) a las obras
cinematograficas y demas obras audiovisuales expresadas por cualquier
procedimiento.

1.3. Siendo ello asi, la normativa comunitaria otorga al titular de una obra
audiovisual la proteccion de su creacion en el ambito del derecho de
autor.

1.4. Asimismo, el Articulo 3 de la Decisién 351 define a la obra audiovisual
como:

«(...) Toda creacion expresada mediante una serie de imagenes
asociadas, con 0 sin sonorizacion incorporada, que esté destinada
esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyeccién o
cualquier ofro medio de comunicacién de la imagen y de sonido,
independientemente de las caracteristicas del soporte material que la
contiene»x.

1.5. Al respecto, sobre la proteccion de una obra audiovisual, Ricardo
Antequera Parilli, sostiene lo siguiente:

L

La obra audiovisual es generalmente el resultado del concurso de varios
aportes (v.gr.: el argumento, los didlogos, la musica compuesta para la
obra) que se conjugan en una secuencia de imagenes fruto de la
creatividad de un director.

Se trata entonces de una obra generalmente en colaboracion (donde los
aportes pueden ser generalmente separados), en la cual se atribuye la
autoria, al menos en el sistema latino o continental, a las personas fisicas
que realizan la creacién intelectual.

Sin embargo no todas las contribuciones tienen el caracter de “obra”,
pues algunas prestaciones intelectuales se ubican en el marco de los
- . derechos afines y conexos, sin una verdadera aportacion creativa y
- original, por ejemplo las de asistentes, utileros y maquilladores. (...)»*

1.6. En ese sentido, la obra audiovisual, por lo general, es considerada como
una obra en colaboracion, toda vez que es el resultado de los aportes de
dos o mas personas fisicas. Se entiende como obra en colaboracion
aquella creada por dos 0 mas personas que trabajan de manera conjunta
bajo una misma inspiracién. No serfan obras en colaboracion aquellas

Ricardo Antequera Parilli, Esfudios de Derecho de Autor y Derechos Afines. Editorial Reus,
adrid, 2007, p. 73.
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que resultan como consecuencia de una yuxtaposicion de trabajos
individuales sin relacion alguna entre ellos, toda vez que no se generaria
una unica obra en comun que represente a todos los autores en su
conjunto.*

La regulacién generalizada para estos casos consiste en disponer que
los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los
derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que seran
ejercidos de comun acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles,
en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser su contribucion
explotada de manera separada, siempre que no perjudique con ello la
explotacion de la obra comiin.®

1 7. En consecuencia, una obra audiovisual es aquella que esta conformada
por varias creaciones intelectuales que al unirse forman una nueva
unidad creativa que por su criginalidad se encuentra protegida por el
derecho de autor. Siendo ello asi, la obra audiovisual comprende a las
cinematograficas y también a las que son obtenidas por un
procedimiento analogo a la cinematografia como pudieran ser el caso de
los spots publicitarios o comerciales, videoclips, novelas, series,
documentales, reportajes periodisticos, entre otros.

1.8. Asimismo, sobre la originalidad de una produccion o fijacion audiovisual
para ser considerada como obra, el autor antes sefialado menciona lo
siguiente:

«(...) [las producciones audiovisuales] consisten en grabaciones de
secuencias de imagenes, con o sin sonido, que pueden o no constituir
per se una obra audiovisual, pero que supone un trabajo intelectual, un
despliegue técnico y un gran esfuerzo econémico, como ocurre con la
transmision de eventos de diversa indole o de escenas bélicas, razén
por la cual algunas legislaciones (v.gr.: Espana, Peru), bajo el titulo
de “otros derechos de propiedad intelectual” u “otros derechos
infelectuales”, le reconocen al productor de esas grabaciones un
derecho de exclusivo de reproduccion, distribucion y comunicacién
piblica, ademas del “derecho conexo” (...) al organismo gue
transmite esa programacion por radioc o television, autorizar o
prohibir la fijacion o retransmision de sus emisiones (...)

Lo importante pues, esta en sefalar que toda forma de expresion
audiovisual estara protegida como obra, siempre que fenga
elementos creativos con rasgos de individualidad, en cualquiera de
los dominios literarios, artisticos o cientificos.

Entramos entonces a la segunda parte de la discusién: ;Es toda fijacion
audiovisual una obra audiovisual? (sic)

Ricardo Antequera Parilli, Estudics de Derecho de Autor y Derechos Afines. Editorial Reus, S A,
Madrid, 2007, p. 37.

ibidem.
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1.9.

1.10.

El procedimiento mediante el cual es posible fijar en un soporte
material y provectar imagenes en movimiento, con o sin sonidos
incorporados, constituyen una mera técnica, que por si sola no
constituye una manifestacién original, ya que lo que hace de una
expresion audiovisual una obra protegida, al igual que en las demas
producciones del intelecto, son los elementos creadores que la
conforman.

Asi, por ejemplo, la simple colocacion de una camara fija de un video

frente a un cantante, para grabar su interpretacion musical, no la

convierte en obra audiovisual, ya que se trata, simplemente, de Ia

fijacion en un soporte material de una cancién cuyos derechos

corresponden al compositor, asi como de una interpretacion respecto de

la cual el artista, en la esfera de los derechos conexos, tiene facultades
* de orden moral y patrimonial (...)»°

De acuerdo con lo anterior, una fijacion audiovisual podra ser protegida
por el derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad
para ser considerada como una obra audiovisual.

Sobre las caracteristicas generales para que una creacion intelectual
sea considerada como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se
detallan a continuacion:”

«1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo
del hombre, en el dominio literario, artistico o cientifico.

2. Que esa proteccién es reconocida con independencia del género de la
obra, su forma de expresion, mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresion,
exige caracteristicas de originalidad».

.De acuerdo con lo anterior, una creacion intelectual sera protegida por

el derecho de autor siempre que posea elementos demostrativos de una
diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento
representativo o la subjetividad de su autor® en relacion a otras obras de
su mismo género, lo cual debera valorarse como una cuestién de hecho
en cada caso.

1.12.En el caso de una obra audiovisual, su originalidad debera reflejar cierta

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor. Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual de
la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicion, Caracas, 1994, pp. 211- 213.

Ricardo Antequera Parilli, £/ Nuevo Régimen del Derecho de Aufor en Venezuela. Autoralex.
Venezuela, 1994, p. 32.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 3 de la Decision 351 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena se entiende como autor a2 la persona fisica que realiza la creacion intelectual. Es
ecir, Gnicamenie podra ser considerade como autor a una persona natural, mas no una persona
idica o un animal.
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singularidad o particularidades del autor ¢ autores en las propuestas
literarias o artisticas contenidas en la grabacién audiovisual a través de
los diversos elementos creativos que la conforman, como pudiera ser el
caso del guion y los didlogos, la obra musical creada o no
exclusivamente para la obra audiovisual, los disefios animados, en caso
se trate de una pelicula animada o infantil, el maquillaje artistico de
algunos personajes que participan en la obra, el vestuario artistico, entre
otros elementos que por su originalidad pedrian constituir obras, y al
unirse conforman una secuencia de imagenes producto de la creatividad
de un director o productor dando como resultado una Unica unidad
creativa conocida como obra audiovisual.

1.13. Cabe senalar que los elementos originales que pudieran formar parte de
la obra audiovisual —dibujos de personajes (obra artistica), musica (obra
musical), guiones (obra literaria), etc.— se encuentran igualmente
protegidos por la legislacién del derecho de autor e incluso sus autores
pueden explotarlos econémicamente de manera independiente a la obra
audiovisual, salvo que se haya pactado en contrario.

1.14. Por otro lado, no toda fijacion audiovisual podra ser considerada obra
audiovisual protegida por el derecho de autor. Por ejemplo, en el caso
de las grabaciones de un evento deportivo que se transmiten en vivo o
en diferido, resulta dificil que el director o el camarografo por mas
profesional o experimentado que sea en su oficio pueda plasmar su
individualidad o singularidad en las grabaciones efectuadas, pues lo
unico que esta haciendo es transmitir o grabar un hecho que esta
sucediendo en ese momento; en consecuencia, dicha grabaciéon no
podra ser considerada como una obra audiovisual pues careceria del
requisito de originalidad —sin perjuicio de la proteccién que por derechos
conexos le otorga la normativa andina a este tipo de grabaciones, en
calidad de producciones audiovisuales—.

1.15.En consecuencia, una mera grabacién o fijacién audiovisual que no
cuente con el requisito de originalidad no podra ser considerada como
una obra audiovisual por lo que no se encontrara protegida por el
derecho de autor.

La calidad de productor de una obra audiovisual

1.16. La Decision 351 no contempla regulacion alguna sobre los derechos de
un productor o productores de obras audiovisual, sin perjuicio de ello,
este Tribunal a través de Interpretacion Prejudicial 589-1P-2015 del 24
de abril de 2017 ha manifestado que:

«(...) el productor de una obra audiovisual es la persona natural o juridica
que goza de la iniciativa de la creacién intelectual, y que asume la
responsabilidad de una grabacion audiovisual. La figura del productor
descansa sobre el concepto de obra colectiva, que es aguella que resulta
de las atribuciones creativas de varios autores que resultan ordenadas y

8
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coordinadas por un sujeto especial que puede recibir ciertos nombres de
conformidad con la naturaleza de la obra: editor, productor, coordinador,
entre ofras».

1.17.En ese sentido, considerando que la normativa andina no contempla
regulacién alguna sobre los derechos de los productores de obras
audiovisuales, corresponde a la legislacién interna de cada pais
miembro regular todo lo concerniente a este tema, de conformidad con
el principio de complemento indispensable®.

2. Derechos morales. Derecho moral a la integridad de la obra

2.1. Dado que, en el presente caso se alega la vulneracion al derecho moral
a la integridad de la obra del sefior Hever Erazo Bolafios por la supuesta
mutilacion y modificacion de la obra cinematografica TERREMOTO EN
POPAYAN 1983 afectado su reputacion, en este acapite se analizaran
los derechos morales, especificamente, el derecho moral a la integridad
de la obra.

2.2. Teniendo en cuenta cual es el objeto de proteccion del derecho de autor,
corresponde en este punto mencionar aguellos derechos con los que
cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos
grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Sobre el
particular, se desarrollara Unicamente el tema de los derechos morales
toda vez que el caso versa sobre la afectacion al derecho moral a la
integridad de la obra.

Derechos morales

2.3. Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en
atencién a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a
la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continuan en cabeza
de sus causahabientes y posteriormente su defensa estara a cargo del
Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relacion con el
derecho de paternidad e integridad de la obra (parrafo segundo del
Articulo 11 de la Decision 351).

2.4. El mismo articulo consagra también ciertas facultades que se enmarcan
dentro del grupo de derechos morales. Siguiendo la pertinente
clasificacion que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y
Derecho Conexos™?, se tiene que las facultades pueden ser positivas o

4 El principio de complemento indispensable, consagra lo que se denomina «norma de clausura»,
segun la cual se deja a la legislacion interna de los paises miembros la solucion legislativa de
situaciones no contempladas en la nermativa comunitaria, por cuanto aguella no puede prever
bsolutamente lodos los supuestos susceptibles de regulacion juridica.

ucacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) — Centro Regional para el Fondo del Libro en
erica Latina y el Caribe (CERLALC) — Victor P. de Zavalia 5.A., Buenos Aires, 1993, p. 61.
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negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el
titular del derecho de autor puede hacer con su obra, como las facultades
de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Articulo 11 de la
Decision 351). Las segundas, son todas aquellas acciones tendientes a
defender la paternidad de la obra (Literales b y c) del Articulo 11 de la
Decisidon 351).

2.5. De conformidad con el Articulo 12 de la Decision 351, los paises
miembros pueden reconocer otros derechos de caracter moral,
diferentes a los enunciados en el Articulo 11 de la Decision 351.

Derecho moral a la integridad de la obra

2.6. Ahora bien, respecto del derecho moral a la integridad de la obra, el
Literal c) del Articulo 11 de la Decision antes referida establece que el
autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e
irrenunciable de oponerse a toda deformacion, mutilacion o modificacién
que atente contra el decoro de |a obra o la reputacién del autor.

2.7. Respecto a la integridad de la obra, la autora Marisela Gonzéalez Lopez
sefiala lo siguiente:

«Otra de las facultades personales gque la LPI reconoce expresamente al
autor es la de ‘exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir
cualquier deformacién, modificacion, alteracion o atentado contra ella que
suponga perjuicio a sus legitimos intereses o menoscabo a su reputacion’
(art. 14.4). Se ftrata del denominado por la doctrina francesa ‘derecho al
respeto’ (droit au respect), cuyo reconocimiento tiene como fundamento
el hecho de ser la obra expresion de la personalidad del autor y como
finalidad el protegerlo contra las modificaciones o alteraciones de la obra
por terceros.

Ciertamente, no se considera licito que terceros que aciuen por lucro,
mala fe, negligencia o inconsciencia atenten contra la creacién
genuinamente concebida por el autor, y de ahi que éste resulte legitimado
por la ley para tutelar la integridad de su obra contra maniobras abusivas
que desacrediten su personalidad como creador (...)»"

2.8. Por su parte, la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI
sefala lo siguiente:

«(...)

c. Derecho a la integridad de la obra

El derecho a la integridad de la obra es el derecho gue tiene el autor a
impedir que su obra sufra una modificacion o deformacién sin su

L DE N
vy . ; ; - .
N Marisela Gonzalez Lépez, Monaografias Juridicas: El derecho moral del aufor en [a ley espaiiola
A \de propiedad infelectual. Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 179.
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consentimiento. Este derecho esta estrechamente relacionado con el
derecho de divulgacion, pues garantiza al autor [a facultad de vigilar, tras
su divulgacion, que su obra no sea desnaturalizada. Por ejemplo, en una
obra literaria, la supresion de capitulos, sin autorizacion del autor, o en
una obra cinematografica, el coloreado de las peliculas en blanco y negro.

Este derecho viene definido en la Convencion de Berna como el derecho
que tiene el autor a ‘oponerse a cualquier deformacion, mutilacién u otra
modificacién de la obra o a cualquier atentado a la misma que cause
perjuicio a su honor o a su reputacion”.» '?

2.9. En ese sentido, el derecho moral a la integridad de la obra faculta al autor
de la misma a oponerse a toda deformacion, mutilacién o modificacion
de la obra, entendiéndose por dichos supuestos lo siguiente’s:

- Por deformacion debe entenderse algo que pierde su forma
regular o natural, dando lugar a una interpretacion erronea; este
supuesto se verifica cuando se trastoca el contenido de la obra;

= Por mutilacion debe entenderse cuando se corta o cercena una
parte del cuerpo de la obra, eliminando una parte o porcién de la
misma, Y,

- Por maodificacion debe entenderse una transformacion o cambio
en el contenido de la obra.

2.10.Por tanto, en primer lugar, debera analizarse si la actividad que
supuestamente vulnera el derecho moral a la integridad de la obra entra
en alguno de los tres supuestos antes referidos (deformacion, mutilacion
o maodificacion). En segundo lugar, de encajar en alguno de dichos
supuestos, se exigira como requisito adicional que se atente contra el
decoro de la obra o la reputacién del autor.

2.11.Respecto del decoro de la obra, es preciso indicar que este se encuentira
vinculado a la honra, pureza, honestidad o recato de la misma'®. En este

12 Contenido del Derecho de Autor. El Autor, La Obra, Limitaciones y Excepciones. Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, Oficina Europea de Patentes y Oficina Espanola de Patentes
y Marcas, 2014, p. 7.

Disponible en:

(Consulta: 1 de julio de 2021).

L Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 539-1P-2014 de fecha 22 de julio de 2014, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2384 de 28 de agosto de 2014 y 147-|P-2015
de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cariagena
N® 2681 de 14 de marzo de 2016.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espafiofa. Definicion de
"Decoro™

«Del lat. decérum.

1. m. Honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad.

\f{. m. Circunspeccion, gravedad.
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sentido, una deformacion, mutilacion o modificacién de una obra no
puede atentar la honra, pureza, honestidad o recato de esta.

2.12.Respecto de la reputacion del autor, cabe senalar que esta se encuentra
vinculada a la opinion o consideracion gue se tiene de él, asi como de
su prestigio y estima's. Al respecto Ignacio Vidal Portabales sefiala:

«[E]n lo que respecta a la reputacion, el término debe considerarse
referido a la reputacion artistica y profesional del autor, pudiendo
conceptuarse como el sentimiento personal del autor sobre la propia
capacidad creativa en relacién a una obra determinada (...) cuando se
habla de menoscabo a la reputacién nos estamos refiriendo a elementos
como convicciones, los ideales, la conciencia, y los sentimientos del
autor, con independencia de su naturaleza moral, religiosa, politica
artistica o cientifica.»"

3. Derechos morales: derecho de paternidad

3.1. Dado que en el proceso interno el sefior Hever Erazo Bolafios alega que
se ha violado su derecho moral de paternidad de la obra por la supuesta
reproduccién y comunicacion de la obra cinematografica TERREMOTO
EN POPAYAN 1983 sin reconocer su autoria se hace necesario precisar
en qué consiste la proteccion a dicho derecho moral.

3.2. Los derechos morales protegen la correlacion autor-obra sobre la base
de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relacion con su
obra.

3.3. El Articulo 11 de la Decisiéon 351 se refiere al derecho moral que tiene
un autor sobre su obra, cuyas caracteristicas son su imprescriptibilidad,
inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este
derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la

ureza, honestidad, recato.

m. P
m. Honra, pundonor, estimacion.

L

Disponible en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Byz2tNB|ByzFEMM (Consulta: 1 de julio de 2021).

g
4.
(..

=

L REAL ACADEMIA ESPANOQOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espafiola. Definicién de
“Reputacién’
«Del lat. reputatio, -onis.
1. f. Opinion o consideracién en que se tiene a alguien o algo.
2. . Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo.»

Disponible en: http:/dle.rae.es/srv/search?m=308w=reputaci%C3%B3n (Consulta: 1 de julio de
2021).

16 Ignacio Vidal Portabales, Comentario a la sentencia de la AP Alicante (Seccioén 8) de 11 de marzo
—__ de 2011 Nom 112/20100(AC/2011/1158) (Sobre la vulneracion del derecho a la integridad de la
T.obra plastica por cambio del contexto espacial y otras cuestiones). En: Actas de derecho
v \\%dustrial y derecho de autor, Tomo 32, Madrid, 2011-2012, p. 584.
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paternidad de la obra en cualquier momento. Al respecto, este
Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creacion intelectual,
por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al
publico, a través de cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho
que se conoce como paternidad de la obra®’.

3.4. Respecto al derecho de paternidad, con base en un analisis doctrinal se
tiene en cuenta lo siguiente:

«La paternidad es una potestad juridica inherente a la personalidad del
autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento
como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condicion
de creador que no nace, precisamente, de la inscripcién de la misma en
el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya

{...)n%,

«La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que ofra persona quiera
pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que
se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio» ™.

3.5. Finalmente, a la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales
correspondera a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el
Capitulo VI de la Decision 351. Asimismo, una vez extinguido el derecho
patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas asumiran la
defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.#

4. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar
o prohibir la reproduccién y comunicacién publica de una obra

4.1. En el procedimiento interno, el demandante sefal6é que El Pais S.A. a
través del portal multimedia www.elpais.com.co y el canal de YouTube
elpaiscali, reprodujo y comunico la obra cinematografica TERREMOTO
EN POPAYAN 1983 sin su autorizaciéon. En virtud de lo anterior,
corresponde analizar el tema propuesto.

4.2. Teniendo en cuenta el objeto de proteccion del derecho de autor,
corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que
cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos
grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

17 Ver Interpretacion Prejudicial N® 139-1P-2003 de fecha 17 de marzo de 2004, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril de 2004.

18 Guillermo Ledesma, Derecho Penal Intelectual. Editorial Universidad, Primera Edicion, 1992,
Argentina, p. 113.

13 Manue! Pachén Mufoz, Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 54.

Juan Carlos Monroy Rodriguez, Derecho de Auior y Derechos Conexos. Legislacion, Doctrina y
urisprudencia concordada y comentada. 2da Edicidn, 2015, p. 58.
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4. 3. Al respecto, en este acapite se analizaran unicamente los derechos
patrimoniales del derecho de autor, especificamente, el derecho gque
tiene el titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir su
reproduccién y comunicacion publica, toda vez que el caso versa sobre
esas presuntas afectaciones.

Derechos patrimoniales

4 4. Los derechos patrimoniales protegen la explotacion econémica a la cual
tiene derecho el autor, en relacidon con sus obras, los cuales se
encuentran contemplados en el Capitulo V de la Decision 351.

4.5, Sobre su definicidon, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:

«Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le
permiten al autor controlar los distintos actos de explotacién
; economica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o
gue, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa
q explotacion obteniendo un beneficio econémico.

Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga
omnes), son transmisibles, su duracion es temporal y las legislaciones
establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.»?’

(Enfasis agregado).

4.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en
atencidon a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido limitado,
disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales??.

4.7. ElArticulo 13 de la Decisién 351 establece una lista enunciativa, mas no
taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus
derechohabientes realizar, autorizar o _prohibir los siguientes actos de
explotacion:

«3) La reproduccion de la obra por cualguier forma o procedimiento;

b) La comunicacion publica de la obra por cualguier medio gue sirva
para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes:

c) La distribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante
la venta, arrendamiento o alquiler;

=1 Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor. Direccion Nacional de Derecho de Autor -
Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogoeta, 2010,
p. 35.

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor. Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual de
la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 2da Edicién, Caracas, 1994, p. 395.
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4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

d) La importacion al territorio de cualquier Pais Miembro de copias
hechas sin autorizacion del titular del derecho;

e) Latraduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra»
(Subrayado agregado)

De conformidad con el Articulo 17 de la Decisién 351, los paises
miembros pueden reconocer otros derechos de caracter patrimonial,
diferentes a los contemplados en el Articulo 13 del mencionado cuerpo
normativo.

A continuacion, se analizara cada una de las figuras antes senaladas en
el parrafo 4.7., a fin de que se pueda determinar si existi¢ o no infraccion
al derecho de autor dentro del procedimiento interno.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la
reproduccion de una obra

Dado que, el demandante aleg6 que El Pais S A. habria reproducido su
obra cinematografica TERREMOTO EN POPAYAN 1983 sin su
autorizacién, corresponde analizar el presente acapite.

El Literal a) del Articulo 13 de la Decision 351 dispone que el autor tiene
el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproduccion de
la obra por cualquier forma o procedimiento.?®

Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Articulo 9 del Convenio
de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, el cual
dispone que los autores de obras literarias y artisticas gozaran del derecho
exclusivo de autorizar la reproduccion de sus obras por cualquier
procedimiento y bajo cualquier forma.?*

23

24

Decisién 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

«Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir;

a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

(...)p»
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.-

«Articulo 9
Derecho de reproduccion: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y
visuales

Los autores de obras lilerarias y artisticas protegidas por el presente Convenio gozaran del
derecho exclusivo de autorizar la reproduccion de sus obras por cualquier procedimignto y
bajo cualguier forma.

Se reserva a las legislaciones de los paises de la Union la facultad de permitir la
reproduccion de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa

15
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4.13.Asimismo, el Articulo 14 de la Decision 351 define a la reproduccion
como: «(...) la fijacion de la obra en un medio que permita su
comunicacién o la obtencién de copias de toda o parte de ella, por
cualquier medio o procedimiento.»

4.14.Del mismo modo, en relacién a este derecho en especifico, Delia Lipszyc
sefiala lo siguiente:

«(...)

El derecho de reproduccion es la facultad de explotar la obra en su forma
original o transformada, mediante su fijacion material en cualquier medio
y por cualquier procedimiento que permita su comunicacion y la obtencion
de una o de varias copias de todo o parte de ella. ¥

Se entiende por reproduccion la realizacion de uno o mas ejemplares de
una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusion de
la grabacion sonora y visual (...)

37 \id. Espang, arls. 1B y 18,
-

4.15.En consecuencia, el derecho patrimonial de reproduccién tiene como
objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de
la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo
que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello asi, cualquier
persona gue no cuente con la autorizacion del titular de la obra para su
reproduccién infringe este derecho, por lo tanto, esta conducta
constituird una infraccion al derecho de autor y, en consecuencia, debera
ser sancionada.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la
comunicacion publica de una obra

4.16.Dado que en el presente caso, el demandante alego que El Pais S.A.
habria comunicado su obra cinematografica TERREMOTO EN
POPAYAN 1983 a través del portal multimedia www.elpais.com.co, €l
canal de YouTube elpaiscaliy la Alcaldia de Popayan sin su autorizacion,
corresponde analizar el presente acapite.

4 .17.El Literal b) del Articulo 13 de la Decision 351 reconoce al autor y, en su
caso, a sus herederos, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o

reproduccién no atente a la explotacion normal de |a obra ni cause un perjuicio injustificado
a los intereses legitimos del autor.

3) Toda grabacion sonora o visual sera considerada como una reproduccion en el sentido del
presente Convenio.» (Subrayado agregado)

Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA.
\\ Buenos Aires. 1893. p. 179.
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prohibir, entre ofros, la comunicacién publica de la obra por cualquier
medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imagenes, tal
como se puede apreciar a continuacion:

«Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

()

b La comunicacién publica de la obra por cualquier medio que sirva
para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes;

(...)»

4.18.Se entiende por comunicacién publica todo acto por el cual una
pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener
acceso a la obra sin previa distribucion de ejemplares a cada una de
ellas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 15 de la Decision
351.

4.19. Sobre la nocién de comunicacion publica, Delia Lipszyc sostiene lo
siguiente:

«Se entiende por comunicacion publica de una obra todo acto por el cual
una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en
su forma original o transformada, por medios que no consisten en la
distribucion de ejemplares.

La comunicacién se considera publica, cualesquiera que fuera sus fines,
cuando tiene lugar dentro de un ambito que no sea estrictamente familiar
o doméstico y, aun dentro de este, cuando esta integrado o conectado a
una red de difusion de cualquier tipo...»®

(Subrayado agregado)

4.20. Existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un
acto de comunicacién publica de una obra protegida por el derecho de
autor, de manera indebida: (i) el primero, el que un tercero, que no cuenta
con la autorizacion del autor o titular de una obra, la ponga a disposicion
de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita
que estas tengan acceso a ella; v, (ii) el segundo, que no haya existido una
previa distribucion de ejemplares de la obra a dichas personas?’.

24 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos. Organizacion de las Naciones Unidas para
la Educacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCQ) - Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (CERLALC) — Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires; 1993, p. 183.

& Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina.
Organizado por la OMPI conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM). Documento preparado por Emilia Aragon. Contenido
del Derecho Autor. El Autor, la Obra, Limitaciones y Excepciones, p. 13.

Disponible en:
http:/Awww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac O4/ompi pi ju lac 04 23 pdf
\\(Consulta: 1 de julio de 2021)

D

2 A N
f \J‘ o\

SECRETARIA »
O :
\Q, @.‘T/

<, R

\10 A PJP

17



GACETA OFICIAL @ 20/09/2021 31de 72
Proceso 104-1P-2021

N N P I —
i
|
|

Asimismo, el acto de comunicacién sera publico cuando se produzca para
una colectividad, exceptuandose el ambito familiar o doméstico.2®

4.21. Asimismo, el Articulo 15 de la Decision 351, adicionalmente al supuesto
indicado en el parrafo anterior, contempla una lista enunciativa de las
formas de comunicacion publica de una obra. Dichas modalidades han
sido desarrolladas por este Tribunal mediante Interpretacion Prejudicial
recaida en el Proceso 398-1P-2016 del 5 de abril de 2017, donde se ha
manifestado que son las siguientes:

a) Representacion y ejecucién publica.- Constituye uno de los
procedimientos para hacer comunicar las obras artisticas vy literarias
a varias personas, a través de medios distintos de la distribucion de
ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de
un vehiculo material para que se pueda acceder a la obra y en la
destinacion de la comunicacion a una pluralidad de personas
calificadas como “publico”.

La nocién estricta de representacion se refiere a las obras dramaticas,
dramatico-musicales, coreograficas o pantomimicas, comunicadas a
través de la escenificacion.

b) Recitacién o declamacién.- Hablamos de dicho derecho cuando se
hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un publico
presente o con la utilizacién de procedimientos diferentes de la
radiodifusién, sin que medie la previa disfribucion de ejemplares.

Las obras comunicadas al publico en forma oral, expresamente
mencionadas en el Convenio de Berna (Articulo 2.1), también estan
protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones,
sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se
dictan, en el marco de las actividades docentes.

c) Exhibicién o proyeccién cinematografica.- Entre las modalidades
del derecho de comunicacion publica indirecta se encuentra la
facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyeccion o
exhibicion publicas de las obras cinematograficas, asimiladas a éstas
las obras expresadas por un proceso analogo a la cinematografia,
asi entendidas las secuencias de imagenes y/o sonidos grabados en
toda clase de soportes materiales, para proyeccion ante un publico
presente.

d) Exposicién.- El derecho de exposicién de las obras de arte plasticas
es un derecho similar al derecho de representacion.

/-“'”—“'-\ —
pL DE}’C’& \, Ver Interpretacion Prejudicial N* 33-IP-1999 de fecha 22 de marzo de 2000, publicada en la
A\ \Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 565 del 12 de mayo de 2000.
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El acceso publico a las obras, o a una copia de la obra, puede darse
de forma “directa”, denominada genéricamente de “exposicion”, o
“indirecta” mediante la utilizacién de un dispositivo que puede ser
una pelicula, un dispositivo, presentado por lo general en una
pantalla. Con la apariciébn de nuevas técnicas que utilizan medios
electrénicos, la forma indirecta de presentacion de las obras de arte
y fotografias ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve
la necesidad de una proteccion expresa y efectiva, en salvaguardia
de los derechos exclusivos del autor.

e) Transmision.- «Se entiende por transmision el acto de enviar a
distancia obras, datos, informaciones o la representacion, ejecucion
o recitacidn de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios
idéneos, aldambricos o inaldambricos.» 2°

En ese sentido, la fransmisién se puede hacer por radiodifusion,
que se entiende a la comunicacion a distancia de sonidos y/o
imagenes para su recepcion por el publico en general por medio de
ondas radioeléctricas, a través de la radio, la television, o de un
satélite®?; y, por cable distribucién, el cual consiste en la distribucion
de senales portadoras de imagenes y/o sonidos, para el publico a
través de hilo, cable, fibra optica, entre otros®'.

4.22. En consecuencia, dentro del proceso interno se debera determinar si

2.1

existio una vulneracion del derecho patrimonial de comunicacién publica
por parte de la demandada, respecto de la obra cinematografica
TERREMOTO EN POPAYAN 1983 de titularidad del demandante,
tomando en consideracion lo analizado en el presente acapite.

Los derechos patrimoniales. Excepciones al ejercicio de los
derechos patrimoniales. Usos honrados. Explotaciéon normal de la
obra

Teniendo en cuenta que en el presente caso El Pais S.A. sustentd que
se encuentra amparado por las excepciones consagrada en los Articulos
33 y 34 de la Ley 23 de 1982, ley interna, por lo que considera que hizo
un uso de buena fe, honrado y sin fines de lucro, corresponde desarrollar
los alcances de los derechos patrimoniales.

25

X Congreso Internacional sobre la Proteccion de los Derechos Intelectuales, (del autor, el arista
y €l productor) 1ra. Edicion, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, pp. 77, 78, 79 y 80.

Ver Interpretacion Prejudicial N* 39-IP-99 de fecha 1 de diciembre de 1999, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerde de Cartagena N° 522 del 11 de enero de 2000.
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Derechos patrimoniales

5.2. Los derechos patrimoniales, agrupan todas aquellas facultades que
posee el autor de la obra en relacién con las diferentes utilizaciones
economicas de la misma. El Articulo 13 de la Decision 351 enlista en
categorias muy generales las posibles acciones a realizar: autorizar o
prohibir la reproduccién de la obra por cualquier forma o procedimiento;
la comunicaciéon publica de la obra por cualguier medio que sirva para
difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes; la
distribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler; la importacién al territorio de cualquier pais
miembro de copias hechas sin autorizacion del titular del derecho; v, la
traduccién, adaptacion, arreglo u ofra transformacion de la obra.

5.3. De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son
transferibles, renunciables y temporales. En relacion con la lltima de las
caracteristicas, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por
lo tanto, la Decision 351 en su Articulo 18 establece que la duracion de
los mismos sera por el tiempo de vida del autor y 50 afios mas después
de su muerte®?, Si se trata de una persona juridica, el plazo de proteccion
sera de 50 anos contados a partir de la realizacion, divulgacién o

publicacion de la obra, segun el caso. Asimismo, el Articulo 20 de la

misma Decision establece que el plazo de proteccion empezara a

contarse desde el primero de enero del afio siguiente al de la muerte del

autor o al de la realizacion, divulgacion o publicacion de la obra segun
proceda.

Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales

5.4. Cabe mencionar que las normas gue regulan tales derechos, en cuanto
a su caracter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los
mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneracion.
A nivel comunitario andino, la Decision 351, en su Capitulo VIl
denominado «De las limitaciones y excepcionesy, establece, de manera
no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas al
derecho de autor, dentro de las que destacan: el derecho a citar las obras
publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines
educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones
judiciales o administrativas, entre otros.

5.5. Por lo anterior, se advierte que los derechos patrimoniales no son
absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de
limitaciones y excepciones, las cuales para ser consideradas como tales,
no deberan causar perjuicios injustificados a los legitimos intereses del
titular o titulares de los derechos (usos honrados) y no deberan afectar

Ver Interpretacion Prejudicial N* 154-1P-2015 del 24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3045 del 26 de junio de 2017.
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la normal explotacion de la obra, siendo tales conceptos los que se
abordaran a continuacion.

Usos honrados
5.6. Sobre el presente tema, el Tribunal ha aclarado lo siguiente®::

«... la autoridad nacional competente esta facultada para adoptar las
medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infraccion de derechos
conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podran recaer
respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo
individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25 de la misma
Decision. La buena fe (...) comprende los llamados usos honrados y el uso
personal que tal como los describe el articulo 3, in fine de la Decision 351,
son los que no interfieren con la explotacion normal de la cbra ni causan
perjuicios irrazonables a los intereses legitimos del autor o se trata de una
forma de utilizacién de la obra exclusivamente para uso propio y en casos
como de investigacion y esparcimiento personal ...»

5.7. En efecto, conforme lo establecido en el Articulo 3 de la Decision 351,
se tiene que los usos honrados son los que no interfieren con la
explotacion normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los
intereses legitimos del autor; asi el referido Articulo 3 debe interpretarse
en relacién con los usos honrados. En efecto, el Articulo 21 de la
Decision 351 sefiala que las limitaciones y excepciones al derecho de
autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los
paises miembros, se circunscribiran a aquellos casos que no atenten
contra la normal explotacion de las obras o no causen perjuicio
injustificado a los legitimos intereses del titular o titulares de los
derechos.

5.8. En consecuencia, ante la pregunta ;Qué actuaciones se consideran
propias de “la normal explotacion de una obra™? o ¢Qué actuaciones se
consideran que “causan un perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del titular de los derechos de una obra™?, este Tribunal
considera pertinente responder que la normal explotacion de una obra
implica una solicitud previa de autorizacion y/o permiso para poder usar
la imagen o reproduccién de la obra. Los ftitulares de los derechos
patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo
hacen, tienen derecho a una contraprestacion, si asi fuera pactado. El
uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorizaciéon y/o permiso
de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legitimos intereses, al haber
dejado de percibir una contraprestacion a la que tenian pleno derecho,
salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos.
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5.9. El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha realizado
un “Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de
autor y a los derechos conexos en el entorno digital™*. La “prueba del
criterio triple” establece lo siguiente: «se reserva a las legislaciones de
los paises de la Union la facultad de permitir la reproduccion de dichas
obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproduccion
no atente a la explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del autor».

5.10. De acuerdo a lo sefialado por el Comité antes referido, el Articulo 8.2 del
Convenio de Berna, establece tres condiciones que deben respetarse
para que una excepcion al derecho de reproduccion este justificada por
el derecho interno. Estas condiciones son denominadas la prueba del
criterio triple que consiste en lo siguiente:

a) el uso debe limitarse a usos no comerciales,
b) los usos no entraran en conflicto con la explotacion normal de la obra

y:
c) el uso no debe causar perjuicio injustificado a los intereses legitimos
del autor.®

5.11.Por consiguiente, a fin de determinar que una excepcion al derecho de
reproduccion se esta aplicando correctamente, corresponde verificar los
tres criterios antes referidos.

Explotacion normal de la obra

5.12.La normal explotacion de una obra implica una solicitud previa de
autorizacion y/o permiso para poder usar la imagen o reproduccion de la
obra. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no
autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una
contraprestacion, si asi fuera pactado. El uso de |la imagen de una obra
sin la respectiva autorizacion y/o permiso de sus titulares, ocasiona un
perjuicio a sus legitimos intereses, al haber dejado de percibir una

# Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, Estudio sobre las
limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el eniormo
digital, Ginebra, Novena Sesion, junio de 2003.

Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/scer 9/scer 9 7.doc
Veéase también: hitps:/www eff org/sites/default/files/filenode/tpp 3pasos.pdf
(Consulta: 1 de julio de 2021)

Ver algunos ejemplos en More on the 3-step lest in global copyright negotiations:
http://keionline.org/node/1568 Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision

— and the “Three-Ste Test" ara excepciones al derecho d autor:
G PRI e i’
$

S hitp://pappers.ssm.com/sol3/papers.cim?abstract_id=253867 (Consulta: 1 de julio de 2021)
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contraprestacién a la que tenian pleno derecho, salvo en el supuesto de
los usos honrados y honestos.

5.13. El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la
OMPI ha realizado un “Estudio sobre las limitaciones y excepciones
relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno
digital” (2003)%, en el cual establecio que la frase “explotacién normal’
incluye “ademas de las formas de explotacion que generan actualmente
ingresos importantes o apreciables, las formas de explotacion que, con
ciefo grado de probabilidad y plausibilidad, podrian adquirir
considerable importancia econémica o practica™’.

5.14.En la Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 34-I1P-2014 del 23
de julio de 2014, este Tribunal sustenté que el Grupo Especial de la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC) abord6 expresamente esta
cuestion de la manera siguiente, al interpretar la misma frase (“no
atenten contra la explotaciéon normal de la obra”) presente en el
Articulo 13 del Acuerdo los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC):

«... a nuestro parecer, no toda utilizacion de una obra, que en principio
esta comprendida en el alcance de los derechos exclusivos y entrafa
utilidades comerciales, atenta necesariamente contra la explotacion
normal de dicha obra. Si este fuera el caso, apenas habria excepciones
o limitaciones que pudieran cumplir con la segunda condicién y el
Articulo 13 resultaria sin sentido, puesto que la explotacién normal
equivaldria al pleno uso de los derechos exclusivos»®®.

5.15.El Grupo Especial prosiguid afirmando lo siguiente:

«Consideramos que una excepcién o limitacion de un derecho exclusivo
en la legislacion nacional llega a atentar contra una explotacién normal
de la obra (es decir, el derecho de autor o méas bien todo el conjunto de
derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor), si las
utilizaciones, que en principio estan comprendidas en ese derecho pero
se hallan exentas en virtud de la excepcion o a la limitacion, entran en
competencia econémica con las formas en que los titulares de derechos
consiguen normalmente un valor economico de su derecho de la obra (es
decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de percibir utilidades
comerciales importantes o apreciables»®.

% Ibidem.

Asimismo, para excepciones al Derecho de Autor: Toward Supranational Copyright Law? The
WTO Panel Decision and the “Three-Siep Test.

Disponible en: http://pappers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=253867 (Consulta: 1 de
julio de 2021)

ol Grupo Especial de la OMC, p. 65, parr. 6.180.
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6. La reproduccion de obras con fines informativos

6.1. La demandada argumento que la utilizacién de la materia de conflicto fue

realizada con fines informativos por lo que no habria vulnerade los
derechos patrimoniales del demandante, en ese sentido resulta
pertinente analizar el Articulo 22 de la Decisién 351, concretamente la
excepcidon al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor
establecida en el Literal f) cuyo tener es el siguiente:

«Articulo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo V y en el
articulo anterior, sera licito realizar, sin la autorizaciéon del autor y sin el
pago de remuneracién alguna, los siguientes actos:

(...)

f) Reproducir y poner al alcance del publico, con ocasion de las
informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio
de la fotografia, la cinematografia o por la radiodifusién o
transmision publica por cable, obras vistas u oidas en el curso de
tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de Ia
informacion;

(-..)»

6.2. Del tenor de la norma antes mencionada se desprende que uno de los
requisitos para que la reproduccion y puesta al alcance del publico de
una obra que sea vista u oida en un acontecimiento de actualidad sea
considerada como una limitacidén al derecho de autor, es necesario que
la referida obra esté relacionada con dicho acontecimiento.

6.3. Asimismo, el uso de la obra, para que sea considerada dentro de la
referida limitacidn, solo puede ser realizada por medio de la fotografia,
la cinematografia o por la radiodifusion o transmision publica por cable,
toda vez que al ser una norma restrictiva de derechos no podrian
considerarse por analogia otros supuestos.

6.4. El uso de la obra con fines informativos debe darse en la medida
justificada por el fin de la informaciéon. Esto quiere decir que el uso de la
obra debe ser realizado de manera accesoria respecto al acontecimiento
de actualidad que ha ocurrido o que esta ocurriendo.

6.5. En virtud de lo anterior, se debera determinar si el uso de la fotografia
materia de conflicto por parte de El Pais S.A. ha sido realizado con fines
informativos o no de conformidad con el Literal f) del Articulo 22 de la
Decision 351.
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7. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante

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

7.1. «¢Cual es el ambito de proteccién de los derechos de autor,
especialmente, sobre obras audiovisuales?»

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo sehalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente
interpretacion prejudicial.

7.2. «;Qué derechos morales y pafrimoniales confiere la proteccion del
derecho de autor?»

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo sefialado en los Temas 2, 3, 4 y 5 del Apartado E de la
presente interpretacion prejudicial.

7.3. «¢Pueden las limitaciones y excepciones al derecho de autor, en
especial, el uso de obras audiovisuales con fines conmemorativos
de hechos histéricos en medios periodisticos, restringir los
derechos morales y patrimoniales del autor?»

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo senalado en el Tema 6 del Apartado E de la presente
interpretacion prejudicial.

7.4. «;La utilizacién de la obra audiovisual —no actual— es con fines
periodisticos conmemorativos, se enmarca dentro de los
denominados usos honrados, y como identificar que ese uso se
funda en esa excepcion?y

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo sefialado en los Temas 5 y 6 del Apartado E de la presente
interpretacion prejudicial.

7.5. «;Cual es la interpretacion que debe darse a los literales a) y f) del

Articulo 22 de la Decision 351, particularmente, si el citar la fuente
lo exime de citar el autor, o averiguar sobre éste, y si la alocucion
“acontecimiento de actualidad”, cobija conmemoraciones de
eventos pasados?»
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Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a lo sefalado en el Tema 6 del Apartado E de la presente
interpretacion prejudicial y puede tomar en consideracion los siguientes
parametros, extraidos de la linea jurisprudencial reiterada de este
Tribunal, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos.

«Articulo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo V y en el
articulo anterior, sera licito realizar, sin la autorizacion del autor y sin el
pago de remuneracion alguna, los siguientes actos:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la
fuente y el nombre del autor, a condicion que tales citas se hagan
conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin
que se persiga;

(...)»

Conforme lo ha determinado este Tribunal anteriormente, se establece
gue los requisitos que deben contener las citas para ser consideradas
cormno una excepcion al derecho patrimonial exclusivo de reproduccion
de la obra, conforme a continuacion se detallat?:

B Que la cita sea de una obra publicada. Si una obra no se encuentra
publicada pertenece a la esfera intima del autor y, en
consecuencia, citarla seria desconocer los derechos morales del
mismo, especificamente el derecho a divulgarla (Literal a) del
Articulo 11 de la Decision 351). Cuando la norma se refiere a que
la obra se encuentre publicada, se debe entender que dicha
publicacion se hizo con autorizacion del autor.

- Se debe indicar la fuente y el nombre del autor. Lo anterior es de
suma importancia ya que, con esto, por un lado, se respeta el
derecho moral de paternidad del autor y, por otro, se separan las
opiniones propias con las del autor citado, lo que genera
transparencia y hace que el destinatario de la obra pueda distinguir
claramente el pensamiento de los autores.

- Citar lo estrictamente necesario. La cita debe ser complementaria
para el fin perseguido, esto es, citar aquella parte de la obra que
resulte imprescindible para exponer la idea del autor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno
N°11001319900520187148803, la que debera adoptarla al emitir el
— correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del

\ / "
W 90y \(er Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 110-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007.
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Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5
de marzo de 2021, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-
J-TJCA-2021. —

_/\K/’\J\& Cﬁf\ A

Luis Felipe Agui la,l_;‘Feijoc'J#
SECRETARIO

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

21




GACETA OFICIAL

20/09/2021 41 de 72

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de agosto de 2021
Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Normas a ser
interpretadas:

Temas objeto de
interpretacion:

Magistrado Ponente:

VISTO

Q
6o
O

\%

110-iP-2021
interpretacion prejudicial

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogota de la Republica de Colombia

111001319900120183258702

Infraccion a los derechos de propiedad industrial
por el presunto uso indebido de las marcas $
(denominativas y  mixtas) vy SINGER
(denominativas y mixtas)

Articulos 154, 155, 156, 157, 238, 241 (Literal b),
243 y 244 de |a Decision 486

1. Derecho al uso exclusivo de la marca
2. Accién por infraccion de derechos. Los
derechos del titular de una marca de impedir a
un tercero la infraccion de los derechos de
propiedad industrial en el comercio
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Oficio N° C-278 del 24 de mayo de 2021, recibido via correo electronico el
el mismo mes y afio, mediante el cual la Sala Civil de! Tribunal Superior
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del Distrito Judicial de Bogotd de la Repiblica de Colombia solicito
interpretacion prejudicial de los Articulos 134, 135, 136, 154, 155, 156, 157,
238, 243 y 244 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a
fin de resolver el proceso interno N° 111001319900120183258702; y,

El Auto del 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite
la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: The Singer Company Limited, S.A.R.L.

Demandada: Fundacion Social Integral Para la Generacion
de Emplec Regional

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consuliante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos
controvertidos son los siguientes:

1. La presunta infraccion por parte Fundacion Social Integral Para la
Generacion de Empleo Regional sobre los derechos de propiedad
industrial de The Singer Company Limited, S.A.R.L. mediante la
prestacién de servicios de capacitacion y formacion técnica de
operarias confeccionistas de aito rendimiento en maquinas y
equipos de confeccidon con el nombre y ensefia comercial
FUNDACION SINGER, los cuales serian confundibles con sus
marcas S (denominativas y mixtas) y SINGER (denominativas y
mixtas); y, si procede la prescripcion de la accion de infraccion
interpuesta.

2.  Sila actuacion de Fundacion Social Integral Para la Generacion de
Empleo Regional era de buena fe, solamente para resumir su razon
social y sin animo de lucro, ello de conformidad al Articulo 157.

3. Si procede el pago de indemnizacién por dafos y perjuicios
solicitado por el demandante.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

PL EJ\ La autoridad consuliante solicitd la interpretacion prejudicial de los
@,\ \Articulos 134, 135, 136, 154, 155, 156, 157, 238, 243 y 244 de la
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Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina. Unicamente se
realizara la interpretacion de los Articulos 154, 155, 156, 157, 238, 243
y 244 de la Decision 486", por ser pertinente.

No procede realizar la interpretacion de los Articulos 134, 135y 136 de
la Decision 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de

L Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

«Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma
ante la respecliva oficina nacional compelente».

«Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejanie sobre productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésla se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de
tales producios;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se hubiese aplicado 0
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales preduclos;

c) fabricar eliquetas, envases, envolluras, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como comercializar o delentar tales materales;

d} usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera produclos
o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular
del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumira que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto
de cualesquiera producios o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un
dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucion de la fuerza dislintiva o del
valor comercial o publicitario de fa marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para
fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigion.

«Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los lilerales e) y f) del articulo anterior, constituiran
uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, enire olros, los siguienies actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese
signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

¢) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escrilas u orales, independientemente del medio de comunicacién empleado y sin perjuicio
de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables».

«Articulo 157 - Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, ulilizar
en el mercado su propio nombre, domicilio 0 seudénimo, un nombre geografico o cualquier otra
indicacion cierla relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época
de produccién de sus produclos o de la prestacion de sus servicios u ofras caracteristicas de
éslos; siempre que ello se haga de buena fe, no conslituya uso a titulo de marca, y tal uso se
limite a propositos de identificacion o de informacion y no sea capaz de inducir al publico a
confusion sobre la procedencia de os productos o servicios.

El registro de |la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un {ercero usar la marca
para anunciar, inclusive en publicidad comparaliva, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legilimamenle marcados; o para indicar la compatibilidad
o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca
regisirada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al proposilo de informacion al publico
y no sea susceptible de inducirlo a confusion sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos».
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marca ni los requisitos para su registro, la distintividad intrinseca del
signo solicitado a registro y la irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud a una marca anteriormente solicitada o registrada por un
tercero.

De oficio se llevara a cabo la interpretacién del Literat b) del Articulo 241
de la Decision 4862, para tratar el tema de la indemnizacion de dafos y
perjuicios.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1.  Derecho al uso exclusivo de la marca.

2. Accion por infraccion de derechos. Los derechos del titular de una marca
de impedir a un tercero la infraccién de los derechos de propiedad
industrial en el comercio.

3. Excepcion al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea
de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusion y se realice a titulo
informativo.

4. De los criterios a tomarse en cuenta en el calculo de la indemnizacion
por dafios y perjuicios.

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

«Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar
accién ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podra actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccion.

Si la legislacion intema del Pais Miembro lo permite, la auloridad nacional competente podra
iniciar de oficio, las acciones por infraccion previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrd entablar la accién
conlra una infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en
contrario entre los cotitulares».

«Articulo 243.- Para efeclos de calcular la indemnizacion de dafios y perjuicios se tomara en
cuenta, entre ofros, los criterios siguientes:

a) el dafic emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho coma consecuencia de
la infraccidn,

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccién;,
0,

c) el precio que el infractor habria pagado por conceplo de una licencia contractual, teniendo en
cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido».

«Articulo 244.- La accion por infraccion prescribira a los dos afios contados desde ia fecha en
que el litular tuvo conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los cinco afos contados desde
que se cometid la infraccion por ulima veza.

2 Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

«Articuto 241 .- El demandante o denunciante podra solicitar a la autoridad nacional competente
que se ordenen, entre olras, una o mas de las siguientes medidas:

{..))

b} la indemnizacién de dafios y perjuicios,

(... )»
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E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. Derecho al uso exclusivo de la marca

1.1. The Singer Company Limited, S.A.R.L. interpuso una demanda por
infraccion de derechos de propiedad industrial contra Fundacién Social
Integral Para la Generacién de Empleo Regional sobre la base de su
marca registrada; en ese sentido, se procedera a analizar lo establecido
en el Articulo 154, cuyo tenor es el siguiente:

«Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira
por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional
competente».

1.2. La precitada disposicion establece el principio «registral» en el campo del
derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio basico se sustenta el
sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual e! derecho
exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se
debe tener en cuenta lo siguiente:®

a) Se hace referencia al derecho exclusive, en la medida que una vez
registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir,
como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su
consentimiento.

b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos
de facultades:

o Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo
tanto, de ejercer actos de disposicion sobre la misma, tales
como usarla, licenciarla o cederla.

. Facultad negativa (ius prohibendi). esta facultad tiene dos
vertientes de acuerdo a si se esta en el ambito registral o en el
mercado:

(i)  Enelambito registral, el titular de la marca tiene la facultad
de impedir que terceros registren una marca identica o
similarmente confundible.

(i) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que
terceros sin consentimiento realicen determinados actos
con su marca.

1.3. De conformidad con lo anterior, se debera tomar en cuenta que el titular
de una marca podra impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en

_‘_E"‘\-. _ i
o/
C{'s.. Ver la Interprelacion Prejudiciat N° 555-1P-2015 de fecha 18 de agoslo de 2016, publicada en la

o Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2818 del 5 de octubre de 2016.
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el comercio una marca idéntica o similar en relacion con cuaiquier producto
o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusion o de
asociacion en el publico consumidor. Ese derecho nace a partir del registro
de la marca.

2.  Accién por infraccién de derechos. Los derechos del titular de una
marca de impedir a un tercero la infraccion de los derechos de
propiedad industrial en el comercio

2.1. En el proceso interno, The Singer Company Limited, S.AR.L. alegé la
infraccion de sus derechos de propiedad industrial por parte de
Fundacion Social Integral Para la Generacion de Empleo Regional, por
la prestacion de servicios de capacitacion y formacion técnica de
operarias confeccionistas de alto rendimiento en maquinas y equipos de
confeccion con el nombre y ensefia comercial FUNDACION SINGER,
los cuales serian idénticos o similares a sus marcas S (denominativas y
mixtas) y SINGER (denominativas y mixtas), cuando este uso puede
causar riesgo de confusion y asociacion; sin embargo, el demandante
alegd la prescripcion de la accién de infraccion interpuesta, por lo cual
resulta pertinente el desarrollc del presente tema.

2.2. El objeto de una accion 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 de una infraccion en contra de las marcas u
otros signos que motivan la accion y, de ser el caso, la adopcion de
ciertas medidas para el efecto®.

2.3. El Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, el cual establece lo siguiente:

«Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho
de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguienies actos:

a)  aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante
sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

b)  suprimir 0 modificar la marca con fines comerciales, después de
que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a
los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envoliuras, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

nterpretacion Prejudicial N° 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la
a Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.
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2.4.

2.5.

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
maleriales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusién o un riesgo de asociacion con el fitular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafno
economico o comercial injusto por razén de una dilucion de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o
por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
o de su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando elio
pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio».

Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte
de la demandante, resulta necesario analizar la interpretacion del
Articulo 155 de la Decision 486, por ser oportuno en el presente caso.

Previamente a realizar el analisis de la norma citada, resulta pertinente
sefialar que la accion por infraccion de derechos de propiedad industrial
se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486 de fa Comision
de la Comunidad Andina (Ariculos 238 al 244), y cuenta con las
siguientes caracteristicas®:

a) Sujetos activos: personas que pueden interponer [a accion:

(i) EI titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo
pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la accion
sin el consentimiento de los demas.

(i) EIlEstado. Sila legislacion interna lo permite, las autoridades
competentes de los paises miembros pueden iniciar de oficio
la accion por infraccion de derechos de propiedad industrial.

b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la accion:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Ver Inlerpretacion Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2018,
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(i) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera

inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta
es una disposicion preventiva, pues no es necesario que la
infraccion se verifique, sino que basta que exista la posibilidad
inminente de que se configure una infraccién a los referidos
derechos.

2.6. El Literal a) del Articulo 155 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, especifico para la identificacion de productos o
servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicacion que a
continuacién se sefalan:®

- Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico
o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca.

- Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico
o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los
cuales esta se ha registrado.

- Supuesto lil: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embaliajes o
acondicionamientos de tales productos.

Sujeto
activo

Sujeto pasivo

Resumen del
supuesto

Supuesto |

El titular de
una marca
que distingue
productos.

Aplica o coloca la marca
o signo idéntico ©
semejante directamente
sobre productos.

Marca protegida para
productos aplicada o
colocada con una
marca o signo idéntico o
semejante sobre
productos.

Supuesto Il

El titular de
una marca
que distingue
SEervicios.

Aplica o coloca la marca
o signo idéntico o
semejante sobre
productos vinculados a
tos SEervicios que
distingue la  marca
protegida.

Marca prolegida para
servicios aplicada o
colocada con una
marca o signo idéntico o
semejante sobre
productos vinculados a
los  servicios que
distingue la marca
protegida.

Supuesto il

El titular de
una marca
que distingue
productos ©
servicios.

Aplica o coloca la marca
o signo idéntico o
semejante sobre
envases, envolturas,
embalajes o
acondicionamientos de
productos.

Marca protegida para
productos o servicios
aplicada o colocada con
una marca © Signo
idéntico o semejante
sobre envases,
envolturas, embalajes o

r la interpretacion Prejudicial N° 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.
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[“ - acondicionamientos de
L ] _ productos.

2.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la
forma coémo los productos son empaquetados, transportados,
asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar
o preparar un producto para su comercializacion’.  Asi,
acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes
acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de
envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al publico consumidor,
como por ejemplo a través de las gondolas de los supermercados,
mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los
productos al consumidor en los puntos de venta.

2.8. Posiblemente el acto emblematico del derecho exclusivo sobre la marca
se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca
registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o
similar en grado de confusion para distinguir productos iguales o
relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su
consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca
registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infraccion,
puesto que ésta tnicamente se consuma con el uso indebido de la marca
en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la mas amplia
cobertura a la proteccion del bien juridico protegido, sin necesidad de
requerirse que el infractor obtenga un provecho econémico por su acto
ilicito®.

2.9. El Literal b) del Articulo 155 de la Decision 486 es especifico para la
supresion o modificacion de la marca con fines comerciales, por lo que
plantea los siguientes supuestos de aplicacion que a continuacion se
sefialan:

- Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
productos para los cuales se ha registrado la marca.

f REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Espafiola. Definicion de
acondicionar:

«1. tr. Dar cierla condicion o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3, tr. climatizar,

4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condicion o calidad.» Disponible en: htip//dle rae.es/?id=0YOi8Fo
(Consuliz; 1 de julio de 2021).

~
@\‘:\Gusiavo Afturo Ledn y Ledn Duran, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Analisis y
d\’t.qﬂmentaﬂcs Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.
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- Supuesto li: suprimir 0 modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado.

- Supuesto 1li: suprimir o modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

A y . : Resumen del
Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto
El tilular de | Quien suprima o | Marca protegida contra
una marca que | modifique la marca con | supresiones o
distingue fines comerciales | modificaciones después
Supuesto | productos. después de que se [ de que hubiese sido
hubiese aplicado o | aplicada o colocada
colocado directamente | sobre productos.
sobre produclos.
El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra
una marca que | modifique la marca con | supresiones o
distingue fines comerciales | modificacicnes después
servicios. después de que se |de que hubiese sido
Supuesto Il hubiese aplicado o | aplicada o colocada
colocado sobre | sobre productos
productos vinculados a | vinculados a los
los servicios que | servicios que distingue
distingue la marca | la marca protegida.
protegida.
£l titular de [ Quien suprima o | Marca protegida contra
una marca que | modifique la marca con | supresiones o
distingue fines comerciales | modificaciones después
productos o | después de que se |de que hubiese sido
Supuesto i SErvicios. hubiese aplicado o | aplicada o colocada
colocado sobre | sobre envases,
envases, envolturas, | envolturas, embalajes o
embalajes o | acondicionamientos de
acondicionamientos de | tales productos.
tales productos.

2.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho
exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresion,
modificacion o alteracion de la marca colocada en el producto o sobre
sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los
valores inmateriales que estan inmersos en ella (reputacion, prestigio,
goodwill} y su garantia de calidad que corresponden al titular de la
marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los
productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos
vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado®.
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2.11.Del Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486 se advierte que para la
aplicacion del referido supuesto normativo deben verificarse las
siguientes condiciones:'?

- Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

2.12.El Literal ¢) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a
quien, sin su autorizacion, realice la fabricacion de etiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi
como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien
comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. !

2.13. La comercializacion a que se refiere dicho literal no es la comercializacion
del producto final, sino la comercializacion de etiquetas, envases,
embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'?

2.14. A modo de ejemplo, la fabricacion indebida de etiquetas, chapas y botellas
vacias con la reproduccion de una marca protegida para distinguir
gaseosas, asi como ia comercializacion de estos materiales, constifuirian
una clara infraccion al Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486; no
obstante, la comercializacion del producto fina! (la botella de gaseosa
que se vende al consumidor) no se encontraria contemplado en el
supuesto anterior, sino en el Literal d) det mismo articulo."

2.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Articulo 155 de la
Decision 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella
conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene
almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca ajena, respondera por la infraccion, sin
necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un
producto final.™

2.16. Asimismo, el Literal c) del Articulo 155 menciona que la marca debe estar
reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una
copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre

L) Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de oclubre de 2018, publicada en la
Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

il Ibidem.
12 Ibidem.

—==12_ Ibidem,
.
‘/@@midem.
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contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u ofro elemento
fabricado.1®

2.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura
salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos
preparatorios para consolidar una infraccion mayor, como es la
comercializacion de bienes o servicios identificados con la marca
infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricacion de etiquetas,
envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar tales
materiales.'®

2 18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:"7

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas,
envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca.

(i) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposicion en
el mercado tales materiales.

(i)  Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

2.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se
realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté
contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el
material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y
contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases,
envolturas, etc.'®

2 20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado
debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga
todos los elementos y exactamente su misma disposicion'®.

2.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad
proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En
ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u
otros materiales que reproduzcan © contengan la marca ajena,

15 ibidem.
16 ibidem.
7 Ibidem,

Ibidern.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.
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responderan por la infraccion, sin necesidad de que dichos productos se
encuentren contenidos en un producto final.

2.22.En atencién a lo expuesto, el Literal ¢} esta dirigido al responsable de
fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan
o contengan la marca, asi como también a quien comercializa o detenta
estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos
elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica
el producto final.?°

2.23.La autoridad nacional competente determinara si el producto adquirido
de manera legal fue comercializado con empaques modificados,
cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados
en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoracion
probatoria consagrados en la legislacion nacional.

2.24. A su vez, en la valoracion probatoria realizada por el juez podra tener en
cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el
que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificacion de
la autenticidad o no del mismo.

2.25. Del Literal d) del Articulo 155 se infiere que el tituler de una marca podra
impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorizacion def titular de
fa marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relacion con
cualquier producto o servicio, bajo la condicién de que tal uso pudiese
generar riesgo de confusion o de asociacion en el publico consumidor?!
con el titular de registro. A continuacion, se detallan los elementos para
calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relacion
con cualquier producto o servicio

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere
decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de
acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en
publicidad, para identificar una actividad mercantil, un
establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en
actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con !a oferta
y demanda de bienes y servicios.

el Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019,

Ver Interpretacion Prejudicial N® 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.
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Prevé una proteccién especial con relacion al principio de
especialidad. Por lo tanto, se protegera la marca no solo respecto
de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca
distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe
conexion por razones de sustituibilidad, complementariedad,
razonabilidad, entre otros.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusion o de asociacion.
Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es
necesario que efectivamente se dé la confusion o la asociacion, sino
que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

c) Evento de presuncion del riesgo de confusion. La norma prevé
que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende
distinguir ademas productos o servicios idénticos a los identificados
por dicha marca, el riesgo de confusion se presumira. Para esto, se
debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como
los productos o servicios que identifican deben ser exactamente
iguales.

2.26.Los mencionados derechos de exclusién, contenidos en el Literal d) del
Articulo 155 de la Decision 486, pueden considerarse como parte del
conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a
determinados actos en relacion con el signo o, en definitiva, para ejecutar
las acciones del caso frente a terceros gue utilicen, en el trafico
econoémico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante,
cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a
confusion?2,

Los plazos de prescripcion de la accién por infraccion de derechos
de propiedad industrial relacionados con los supuestos de
infraccion previstos en los Literales a), b}, c) y d) del Articulo 155
de la Decision 486

2.27.En ese sentido, en atencion a los Literales a), b), c) y d) del Articulo 155,
se debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo
siguiente:

«Articulo 244.- La accion por infraccion prescribira a los dos anos
contados desde la fecha en que el titular tuve conocimiento de la
infraccion o en todo caso, a los cinco afios contados desde que se
cometio la infraccion por dltima vez».

Ver Interpretacion Prejudicial N° 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.
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2.28. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos afos
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infracciéon o, en todo caso, a los cinco afios contados desde que se
cometié la infraccién por dltima vez. Si el plazo de prescripcion vencio,
entonces la accién es improcedente.??

2.29. Para verificar el plazo de prescripcion {extintiva), es relevante diferenciar
los distintos tipos de infraccion administrativa, tal como lo explica la
doctrina juridica?*, a saber:2°

a) Infraccion instantanea: Es un tnico acto el que configura el
supuesto calificado como infraccion administrativa. Este tnico acto,
a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o
efecto permanente en el tiempo.

b) Infraccion continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten
en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria
constituir una infraccion individual, se los agrupa en una sola
infraccion debido que todos ellos son ejecucion de un mismo plan,
forman parte de un Unico proceso (proceso unitario), existiendo por
tanto unidad juridica de accién.

c) Infraccion permanente: Es un solo acto, solo que este acto es
duradero en el tiempo.

d) Infraccién compleja: Se trata de una serie concatenada de varios
actos dirigidos a la consecucion de un anico fin.

2.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al
Articulo 244 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
prescriben a los dos afos contados desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los cinco anos contados
desde que se cometio la infraccion por ultima vez.%®

2.31.Respecto del plazo de dos anos, dicho plazo se computara
necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad

e2) Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de seliembre de 2018, publicada en la
Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N® 3381 del 3 de oclubre de 2018.

g Al respecto, se sugiere revisar: Viclor Sebastian Baca Oneto, La Prescripcion de fas Infracciones
y su Clasificacion en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista «Derecho &

Sociedad», edilada por la Asociacion Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de
la Facultad de Derecho de la Poniificia Universidad Catdlica del Pend, Lima, 2011, N° 37, pp. 268
y 269.

e Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de seliembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.
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industrial tomé conocimiento del acto infractor, independientemente de
si se trata de una infraccién instantanea, continuada, permanente o
compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un
derecho de propiedad industrial tomé conocimiento de una infraccion
(instantanea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el
10 de enero de 2016, habra prescrito la accion para denunciar o
demandar la infraccién a ese derecho el 11 de enero de 2018.%7

2.32.En cambio, respecto del plazo de cinco anos?, dicho plazo se empezara
a computar dependiendo del tipo de infraccion en el que nos
encontremos:?®

- Infraccién instantanea: el plazo se computa desde el mismo
momento en que se consuma el acto infractor (el acto unico).

- Infraccién continuada: el plazo se computa desde la fecha de
realizacion del dltimo acto (idéntico), que es ejecucion del mismo
plan, que consuma la infraccién.

- Infraccién permanente: el plazo se computa desde el momento que
cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.

- Infraccidon compleja: el plazo se computa desde la fecha de
realizacion del Gltimo acto que consuma la infraccion.

2.33.Los plazos de prescripcion han sido establecidos para limitar en el
tiempo el ejercicio del derecho de accién del titular del derecho de
propiedad industria! para denunciar o demandar una presunta conducta
constitutiva de infraccion de su derecho de propiedad industrial. Es por
ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer
una excepcion) alegando la prescripcion de la accién del titular del
derecho de propiedad industrial. La institucion de la prescripcion
(extintiva) de la accion lo que busca es generar certeza o seguridad
juridica en el mercado.3¢

2.34.El plazo de prescripcion (extintiva) de dos afios tiene como premisa el
conocimiento de la infraccion por parte del titular del derecho. El tiene
dos afios para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro

27 Ibidem.

e Estas reglas respeclo del plazo de cinco afios no son aplicables para el caso previsto en el
Articulo 232 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina relativo a la
imprescriptibilidad de las acciones de infraccion de un signo notoriamenle conocido cuando
dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

29 Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de seliembre de 2018, publicada en la
Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N°® 3391 del 3 de oclubre de 2018.
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plazo (de cinco afos), cuya ldogica es distinta. En efecto, el plazo de
prescripcion (extintiva) de cinco afios no toma en consideracion el
conocimiento de la infraccion por parte del titular del derecho, sino la
fecha de ocurrencia o cese de la infraccion.?!

2.35. Asi las cosas, si el denunciado 0 demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccién (instantanea, continuada, permanente o
compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de
dicho derecho tuvo conocimiento por mas de dos afos de la referida
conducta, puede defenderse (¢ interponer una excepcion) alegando la
prescripcion {extintiva) de la accién, lo que genera la improcedencia de
la denuncia o demanda, asi como la imposibilidad del titular del derecho
de acudir al plazo de prescripcion de cinco afos. ¥

2.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccién de un derecho de propiedad industrial no puede
acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por mas de
dos afos de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una
excepcion) alegando la prescripcion de cinco arfios si es que la infraccion
ocurrio, ceso o se consumo hace mas de cinco afos de presentada la
denuncia o demanda correspondiente, segun la naturaleza de cada
infraccién.33

2.37.El titular del derecho podria considerar que una determinada conducta
califica como infraccion permanente o continuada y como viene
ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en
cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado
acredita que dicho titular conocia de la referida conducta hace mas de
dos afios, la accién por infraccion del titular del derecho de propiedad
intelectual habra prescrito (extintivamente), debiéndose declarar
improcedente su denuncia o demanda.

2.38. En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado
en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccion de derechos
de marcas y, posteriormente, se debera comparar el signo registrado con
el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se
genere riesgo de confusion o de asociacion en el publico consumidor,
asi como de ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcion
establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por
infraccion.®s

2% Ibidem.
32 Ibidem.
33 ibidem.

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 342-iP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 3415 del 5 de noviembre de 2018.
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ceso

2.39. Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela gue no hay
riesgo de confusion ni riesgo de asociacion, no se configuraria la
infraccion. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra
que hay riesgo de confusion o riesgo de asociacion, se configuraria la
infraccion.38

Accion por infraccion de la marca notoriamente conocida

2.40.El Literal e) del Articulo 155 de la Decision 486 se refiere estrictamente
al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece
que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un dafo
economico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de
dilucién o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un dafio econémico o comercial al
titular de! registro, quien lo alegue debera probar tanto el acaecimiento
del dafio como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio
que pretende impedir.%’

2.41.En cuanto al riesgo de dilucién, que por lo general ha estado ligado con
la proteccion de la marca notoriamente conocida (e incluso con la
renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

«En efecto, la proteccion frente al riesgo de dilucién se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre
susceptibles de perjudicar la posicion competitiva de su legitimo titular
mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva
ganada a través de la propia eficiencia...».

2.42.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su
prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso
anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, esta
ligado a la funcion publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo
de dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es unicamente
un aprovechamiento de la reputacién, sin necesidad de presentar un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente
conocida.3®

25 Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de oclubre de 2018, publicada en la
Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N°® 3521 del 5 de febrero de 2019.

# Ver Interpretacion Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la
Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

Montiano Monteagudo, La profeccion de la marca renombrada. Civilas, Madrid, 1995, p. 283
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2.43. Por su parte, la disposicion contenida en el Literal f) del Articulo 155 de
la Decision 486 extiende la proteccion de las marcas notorias frente al
uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha
marca sin autorizacion.*?

2 44.En efecto, acorde con lo sefialado, basta que se configure el uso publico
de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que
este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial
o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder
a sancionar dicha conducta.*!

2.45.Asi, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no
condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente
conocida para distinguir productos, servicios o actividades economicas
que puedan originar riesgo de confusién y/o asociacion en el pablico
consumidor, a efectos de configurar una infraccion, sino que concede
una proteccion de mayor amplitud, referido a un uso pablico de la referida
marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.*?

2.46. El Articulo 156 de la Decision 486 establece como uso de un signo en el
comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Articulo 155 de
la misma norma, entre otros:3

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos o servicios con ese signo,

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese
signo; o,

c) 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.

2 47.Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca
notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos
supuestos ejemplificados en el parrafo anterior.*

e Ver Interpretacion Prejudicial N° 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

oL thidem.

a2 Ibidem.
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2.48.En sintesis, podra constituir infraccion contra una marca notoriamente
conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que
se realice de manera publica (difundida a través de cualquier medio) y
que pueda tener como consecuencia la dilucién de su fuerza distintiva,
su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su
prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la
funcion esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos
o servicios, si vuinera otra de las funciones de ia marca.4®

2.49. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre
la marca y el consecuente ejercicio del jius prohibendi no es ilimitado. La
exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta,
sino relativa, pues la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo
de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articulos 157,
158 y 159 de dicha norma“.

2.50. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso
en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin
causar confusion en el publico. Cabe resaltar igualmente que tales
limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto
de interpretacién restrictiva, y que «su procedencia se encuenira
supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas
por la normativa comunitaria»®’.

2.51.Para los casos especificos de infraccion de un signo notoriamente
conocido establecidos en los Literales e) y f) del Articulo 155, se debe
tener en cuenta lo contemplado por el Articulo 232 de la Decision 486
que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial
prescriben a los cinco afios contados desde la fecha en que el titular del
signo tuvo conocimiento de tal uso.

«Articulo 232.- La accion contra un uso no autorizado de un signo
distintivo notoriamente conocido prescribira a los cinco afios contados
desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso,
salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribira
la accion. Esta accion no afectari la que pudiera corresponder por dafios
y perjuicios conforme al derecho comun».

2.52. Para efectos de computar el término de cinco afios consagrados en ia
norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los parrafos
1.32 al 1.37 de la presente interpretacién prejudicial.

45 Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

interpretacion Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.
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2.53.Es importante destacar que las acciones de infraccion contra un uso no
autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribiran cuando
las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo
dispone el Articulo 232 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

2.54.En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo
notoriamente conocido utilizado sin autorizacién en el comercio para
perpetrar el supuesto acto de infraccion susceptible de causar un dafo
econémico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de
dilucién o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi
como de ser el caso, la aplicacién del plazo de prescripcion establecido
en la normativa andina, para interponer una denuncia por infraccion.

3. Excepcion al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que
sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusion y se
realice a titulo informativo

3.1. En el presente caso, Fundacién Social Integral Para la Generacion de
Empleo Regional alegd que su actuacion era de buena fe, solamente
para resumir su razén social y sin animo de lucro, ello de conformidad al
Articulo 157 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado.

3.2. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de
impedir que terceros sin su autorizacion promocionen, vendan,
etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo, existen
limitaciones por las cuales no se requieren de la autorizacion del titular
del signo para usarlo en el mercado, la cuales estan contempladas en el
Articulo 157 de la Decision 486, el cual enuncia que:

«Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o
seudonimo, un nombre geografico o cualquier otra indicacion cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o
época de produccion de sus productos o de la prestacion de sus servicios
u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe,
no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propdsitos de
identificacion o de informacién y no sea capaz de inducir al publico a
confusion sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa,
ofrecer en venta o indicar 1a existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados; o para indicar la

compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso
sea de buena fe, se limite al propdsito de informacion al publico y no sea
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susceptible de inducirlo a confusion sobre el origen empresarial de los
productos o servicios respectivosy.

3.3. El primer parrafo del Articulo 157 de la Decisién 486 de la Comision de
la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del
consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos
en el mercado respecto a la utilizacion de dicha marca «...siempre que
ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso
se limite a propositos de identificacion o de informacion y no sea capaz
de inducir al pablico a confusion sobre la procedencia de los productos
o servicios. (...)». Los actos o usos permitidos, enunciados en dichc
primer parrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen?®:

a) su propio nombre, domicilio o seudonimo;

b) un nombre geogréfico, o,

c) cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produccion de
sus productos o de la prestacion de sus servicios u otras
caracteristicas de éstos.

3.4. Ahora bien, en virtud del segundo parrafo del Articulo 157, el uso de una
marca ajena en el trafico econémico no requiere la autorizacion del titular
de la marca en supuestos que tengan como finalidad*®:

a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;

b) Ofrecer en venta,

c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios
legitimamente marcados;

d) Indicar la compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relacion con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este
Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar”,
sefalando que por "publicidad" «puede entenderse toda forma de
comunicacion yl/o informacién dirigida al publico con el objetivo de
promover, directa o indirectamente, una actividad economica®®».

Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo parrafo del Articulo
157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad
informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusion al piblico

a8 Ver Interpretacion Prejudicial N° 62-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2540 del 31 de julio de 2015.

48 Ibidem.

0 Ver Interpretacion Prejudicial N* 40-1P-2011 de fecha 2 de febrero de 2015, publicada en la
= Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N° 2039 del 9 de abril de 2012.
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sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.®’

3.5. Para que opere la limitacion de no impedir el uso de una marca, el tercero
que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que lo haga de buena fe;

b) Que no constituya uso a titulo de marca;

c) Que tal uso se limite a propésitos de identificacion o de informacion;
Y.

d) Que no sea capaz de inducir al pablico a confusiéon sobre la
procedencia de los productos o servicios.

3.6. La nocion de "buena fe", como uno de los requisitos de licitud
consagrados por el Articulo 157 de la Decision 486, se entiende que
alude a la buena fe comercial. Como bien se sefiala en doctrina y este
Tribunal ha tomado en consideracion, la buena fe comercial «no se trata
de una buena fe comun, sino que esta referida a la buena fe que impera
entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma
importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la
conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en
cuenta la precision anterior y uniendo la nocién de buena fe al calificativo
comercial, se debe entender que esta nocion se refiere a la practica que
se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad,
lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones®».

3.7. En relacién con la buena fe, este Tribunal también ha sefalado que su
manifestacion debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya
que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionaimente y
con la diligencia debida para que no se induzca al pablico a error sobre
la real procedencia de los productos o servicios®, es decir, debe ser leal
no sélo con los legitimos intereses del titular de la marca sino también
con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento
del mercado.>

i Ver Interpretacion Prejudicial N° 62-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2540 del 31 de julio de 2013.

Jorge Jaeckel Kovaks, Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios
de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogola, p. 45; cilado en la Interpretacion
Prejudicial nomeros 137-IP-2009 de fecha 10 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Carlagena N* 1831 del 7 de mayo de 2010; y, 149-IP-2007 de fecha 23 de
noviembre de 2007, publicada en |la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1586 del 15 de
febrero de 2008.

g Ver Interpretacion Prejudicial N° 63-1P-2000 de fecha 6 de julio de 2001, publicada en la
Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N* 690 del 23 de julio de 2001.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 62-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2540 del 31 de julio de 2015
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3.8. El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al
propésito de informacion al publico) engloba varios elementos ylo
caracteristicas. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o
caracteristicas son%: i) que la informacion sea veraz, es decir, que no
sea falsa ni engafiosa; ii) que la informacion que se brinde sea de
caracter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable,
verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mencion
a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos
subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii)
que la informacién gue se proporcione en la comparacion con una marca
ajena, ademas de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones
que sean andlogas; y, iv) igualmente, la informacion debe referirse a
extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

3.9. Finalmente, el tercer requisito del Articulo 157 alude a que el uso de una
marca ajena (dentro de los parametros anteriores) no debe ser
susceptible de inducir al pablico a confusion sobre el origen empresarial
de los productos o servicios respectivos.®

Este ultimo requisito tiene relacion principalmente con la proteccion de
una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora
de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella
distinguidos. Asi el uso permitido en virtud del Articulo 157 de la Decision
486 implica que dicho uso no debe dar la impresion que el producto o
servicio en cuestion tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresion que
determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas
vinculadas econémicamente o de empresas entre las que existe relacion
comercial o que, por ejemplo, la empresa que esta haciendo uso de la
marca ajena pertenece a la red de distribucion oficial del titular de la
marca, entre otros supuestos.’

3.10. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el fitular
de una marca no podra impedir su uso por parte de un tercero.

3.11.De acuerdo con las pautas antes detalladas, se debera analizar si la
expresion SINGER utilizada por la Fundacién Social Integral Para la
Generacion de Empleo Regional, se encuentra contemplado como
excepcion, de acuerdo con lo citado en este acapite, asi como también,
debera efectuar una apreciacién global del contexto y las circunstancias
en las que se hizo uso.

= Ver Interpretacién Prejudicial N® 40-1P-2011 de fecha 2 de febrero de 2015, publicada en la
Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 2039 del 9 de abril de 2012.

er Interpretacion Prejudicial N° 62-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la
ceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N* 2540 del 31 de julio de 2013,
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4. De los criterios a tomarse en cuenta en el calculo de la
indemnizacion por dafos y perjuicios

4.4. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretacion la parte
demandante solicitdé indemnizaciéon de dafios y perjuicios, de
conformidad con e} Literal b) del Articulo 241, la misma que debera ser
calculada segun los criterios establecidos el Articulo 243 de la Decision
486.

4.2. El mencionado articulo establece criterios no exhaustivos que deberan
tomarse en cuenta para el calculo de la indemnizacién de los dafios y
perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en
el curso del proceso por el actor. Este debera aportar igualmente la
cuantia de los dafios y perjuicios en referencia o, al menos, las bases
para fijarla.

4.3. Se entiende que sera indemnizable el dafio que, sufrido por el titular, se
encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto,
segiin el Literal a) del Ariculo 243, serd indemnizable el dafio
emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el
titular como consecuencia de la vulneracion de su derecho. La pérdida
en referencia debera ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el
grado de comercializacién de los productos amparados por el signo que
no ha respetado la exclusividad de la marca.

4.4. Sera igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias
que el actor habria obtenido mediante la comercializacion normal de sus
productos. En este caso, las ganancias a considerar seran las que
habrian sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia
efectiva del dafio y el pago de la indemnizacion.

4.5. La norma autoriza, ademas, que se adopten otros tipos de criterios como
el monto del dafio indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor
como consecuencia de los actos de infraccion (Literal b del Articulo 243),
y el precio que habria tenido que pagar por la concesion a su favor de
una licencia confractual, teniendo en cuenta el valor del derecho
infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido
(Literal ¢ del Articulo 243). «En estos eventos, la autoridad consultante
tendra que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de
explotacion, el momento de inicio de la infraccion y el niimero y clase de
las licencias concedidas»®.

4.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida sefialada en el
Literal b) del Articulo 241 de ia Decision 486, se debera primero verificar
si hubo infraccion por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a

Ver Interpretacion Prejudicial N* 116-1F-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la
(Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2005 de 7 de marzo de 2005,
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lo determinado en ia norma comunitaria, la autoridad nacional, podra
establecer el monto de la indemnizacion sobre los parametros que fije la
ley nacional, en aplicacion del denominado principio de complemento
indispensable®®.

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara una
respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitara 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.

5.1. «A laluz de lo preceptuado en los canones 134, 135y 136, ejusdem,
£ Qué debe entenderse por aptitud de distintividad de la marca?»

5.2. «gCual es el alcance del Articulo 135 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, respecto del requisito de
distintividad marcaria?»

Para dar respuesta a las preguntas que anteceden, la autoridad
consultante puede tomar en consideracion los siguientes parametros,
extraidos de la linea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, los cuales
son meramente orientativos y no exhaustivos.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada
como caracieristica esencial que debe reunir todo signo para ser
registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para
que esta cumpla su funcién de indicar el origen empresarial y, en su caso
incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusion
y/o asociacion en el piblico consumidor.®°

C5) De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, «cuando la norma comunitaria
deja a |a responsabilidad de los paises miembros la impiementacion o desarrollo de aspectos no
regulados por aquella, en aplicacion del principio de complemento indispensable, les
corresponde a_esos paises_llevar a cabo tales implemenlaciones, sin _que eslas_puedan
eslablecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o conslituir reglamentaciones que de
una u olra manera afecten el derecho comunilario o, restrinjan aspeclos_esenciales por_él
requlados de manera que_signifiquen, por _ejemplo, una menor proteccion a los derechos
consagrados por la norma comunitaria.» Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 142-1P-2015

de fecha 24 de agoste del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

N° 2614 de 23 de oclubre de 2015, y, 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013, publicada en la Gacela

Oficial del Acuerdo de Cariagena N° 2228 de 16 de agosto de 2013.

Ver interpretacion Prejudicial N° 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la
aceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2579 del 4 de sepliembre de 2015,
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La distintividad tiene un doble aspecto:5*

a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir
productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrinseca o en concreto, mediante la cual se
determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.

La falta de distintividad intrinseca esta contemplada en el Literal b) del
Articulo 135 de la Decision 486, en dicho articulo se exige que no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad,
refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido
mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad
adquirida. La razén por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan
dificiles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas
que cumplen una funcion técnica en lugar de servir para indicar la
procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no
son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.®

El analisis de este tipo de distintividad —intrinseca— se encuentra ligado
al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la
oficina nacional competente debera analizar si el signo solicitado tiene
aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explico en parrafos precedentes, |a
distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Articulo
135 de la Decision 486, se encuentra referida a la capacidad del signo
para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en
el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la eleccion
de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este
supuesto, la oficina competente debera evaluar si el signo posee aptitud
distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca,
adicionalmente de ser susceptible de representacion grafica, debera
tener capacidad distintiva intrinseca y extrinseca, ello de conformidad
con |o establecido en el Articulo 134 de la Decision 486.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la
Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2726 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N® 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 20135, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 2579 de! 4 de septiembre de 2015.
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5.3. «De conformidad con lo establecido en el literal d) del Articulo 155,
ibidem, ;Coémo se establece el vinculo entre los productos y
servicios como elemento condicionante para que se configuren las
infracciones de confusion y riesgo de asociacién?»

Para dar respuesta a la pregunta que antecede, la autoridad consultante
debera remitirse a lo sefialado en el Tema 1 del Apartado E de la
presente interpretacion prejudicial y puede tomar en consideracion los
siguientes parametros, extraidos de la linea jurisprudenciat reiterada de
este Tribunal, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos.

Se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos o servicios en
una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de andlisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la
Decision 486.53

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacion, conexién o relacion de
los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que
de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico
consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de
varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi
como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba
que sean diferentes.

Para determinar si existe vinculacion, conexién o relacion entre
productos y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de
similitud de los signos objeto de analisis y cualquiera de los siguientes
tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitucién (intercambiabilidad) entre los
productos o servicios

63 Decisidon 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Paises Miembros utilizaran la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida_en el pérrafo anterior no_determinaran la
similitud ni la disimilitud de los produclos o servicios indicados expresamente.»

{Subrayado agregado)

& \5‘ Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada
d(/ . en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015
R de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755

H del 11 de julio de 2016.
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Existe conexion cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que
este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucion
se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un
producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En
términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos
(0 servicios) la autoridad nacional competente tendra en
consideracion la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o
servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de
aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, efc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que,
desde la perspectiva del consumidor, un producto (0 servicio) es
competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el
consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de
bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre si.

b) Lacomplementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del
primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico)
se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un
ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad
del mercado, podria asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestion provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza
también expende agua emboteliada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad

y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relacion,
vinculacion o conexion entre productos y/o servicios.
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Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para
acreditar relacion, vinculacion o conexion entre productos y/o servicios,
pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

-  Lapertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexién competitiva
entre los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria
darse el caso de que los signos comparados distingan productos o
servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles,
aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion
Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser
utilizado de manera complementaria para determinar la existencia
de conexion competitiva.

~ Los canales de aprovisionamiento, distribuciéon o de
comercializacion; los medios de publicidad empleados; la
tecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo género;
o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan Ia
existencia de conexion competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos
pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los
consumidores comprenden con relativa facilidad que los
productores de uno no son los productores del otro, no habra
conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e
insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion
(v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un
panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de
conexion competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben
analizarse conjuntamente con los criterios intrinsecos para
observar la existencia de conexion competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existira conexién competitiva.

Por tal razén, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el
caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.
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5.4. «Acorde con lo dispuesto en los Articulos 154, 156, 157 y 238 de la
mentada Decisién, ;Cémo opera la proteccion de marcas notorias
frente al uso en productos o servicios para los cuales no ha sido
concedida?»

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo sefalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente
interpretacion prejudicial.

5.5. «zCual es el alcance de los criterios de complementariedad e
intercambiabilidad, a propésito del cotejo marcario y los criterios
de conexion competitiva entre productos y/o servicios?»

Para dar respuesta a la pregunta que antecede, la autoridad consultanie
debera remitirse a los parametros, extraidos de la linea jurisprudencial
reiterada de este Tribunal explicados en la pregunta 5.3. del Apartado E
de la presente interpretacion prejudicial.

5.6. En el marco legal dispuesto en e! Articulo 243 de la Decision 486,
antes mencionada, ¢;la infraccion de los derechos conferidos por la
marca es constitutiva o generadora, per se, del dafio y, en
consecuencia, la existencia de éste no necesita demostracion?

5.7. «Atendiendo a lo prescrito en el canon anterior, (A qué otros
criterios deben acudir el juez para calcular los dafios y perjuicios
causados como consecuencia de una infraccién?»

Para dar respuesta a las preguntas que anteceden la autoridad
consuitante debera remitirse a lo sefialado en el Tema 4 del Apartado E
de la presente interpretacion prejudicial.

5.8. «Segun lo dispuesto en el canon 244 del mismo estatuto, ;Cuales
son los parametros para determinar si una infraccién es: §)
Continuada; ii). Instantanea, iiij). Permanente, y iv) Compleja, y como
se cuentan los términos extintivos en cada evento?»

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante debera
remitirse a lo sefialado en el Tema 1 del Apartado E de la presente
interpretacion prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno
N° 111001319900120183258702, la que debera adoptarla al emitir el
correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
cordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
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El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5
de marzo de 2021, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
aprobada por los Magisirados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-
J-TJCA-2021.
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Notifiquese a la autoridad consultante ; remitase copia de la presente
interpretacién prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

32






