TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso: 687-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Seccidn Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia

Expediente de Origen: 03-75040

Expediente Interno

del Consultante: 11001032400020110015100

Referencia: Signo involucrado SQUIGGLES
{denominativo)

Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 4741 del 26 de noviembre de 2018, recibido via correo electronico
el mismo dia, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Repuiblica de Colombia, solicito
Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136 Literales d) y f) y 137 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno
11001032400020110015100; v,

El Auto del 25 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitid a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

. Demandantes: Mederer Gmbh
AN Trolli Iberica S.A.
b\
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Proceso 687-1FP-2018

Demandada: Superintendencia de Industria —y Comercio
(SIC) de la Replblica de Colombia

Terceros Interesados: Procaps S.A.
Colmed Ltda.
ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisidn de los documentos remitidos por la Sala consultante,
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguientes:

1. Si las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. habrian incurrido en
actos de competencia desleal contra las sociedades Mederer Gmbh y
Trolli lberica S.A., al solicitar el registro del signo SQUIGGLES
(denominativo) que pretende distinguir productos de la Clase 30 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

2. Si las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. han actuado como
representantes o distribuidores de los productos gomas de mascar de
la marca internacional TROLLI, entre ellos la marca SQUIGGLES cuyos
titulares son las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A.

3. Si las sociedades Colmed Ltda y Procaps S5.A. han vulnerado los
derechos de propiedad industrial de las sociedades Mederer Gmbh y
Trolli Iberica S.A.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136

Literales d) y f) y 137 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, los cuales se interpretaran por ser pertinentes’.

Zp\ DE JO

A th:'{ipe!enefa desleal, podrd denegar dicho registro.”

o
P

Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina

*Articulo 136 - No podrin registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectars
indebidamente un derecho de tercer, en particular cuanda;

A

d)  sean idénlicos o se asemejen a un signo dislinlive de un fercero, siempre gue dadas las
circunstancias su wse pudicra onginar un desgo de confusidn o de asociaeion, cuando el
soficitanfe sea o haya sido un representanfe, un disfibuidor o una persona expresamente
autorzada por el fitedar del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

[

f)  consistan en un signe que infinja e derecho de propiedad industial o ol derecho de autor de un
lercero, salvo gue medie ef cansenfimiento de éste;

N
!

’?j‘qﬁcuh 137.- Cuandy fa officing nacional competente lenga indiciog razonables gue le permitan

\ibferir que un registro se hubiese solicitado para perpeirar, facilitar o consolidar un acto de
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1.1,

1.2,

1.3.

Proceso 887-1P-2018

De oficio se interpretaran los Articulos 258 y 259 de la Decision 486 de |a
Comisién de la Comunidad Andina?, concerniente a los actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal.

Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo
distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante 0
distribuidor o expresamente autorizado por el titular.

Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial
de un tercero, salvo que medie consentimiento.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal

Dado que en el presente caso las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica
S.A. sefialaron en su demanda que el signo SQUIGGLES (denominativo)
habria sido solicitado con la intencién de consolidar un acto de competencia
desleal, se procedera analizar este tema.

El Articulo 137 de la Decision 486 dispone que:

“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpelrar, facilitar

o consalidar un acto de competencia desleal, podré denegar dicho registro.”

Definicion de competencia desleal
Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe

empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades
econémicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el particular,

.

Deelslén 486 de la Comision de la Comunidad Andina

*Articulo 258.- Se considera desisal todo aclo vinculado a la propiedad industrial realizado en sl
ambito empresaital que sea conlrario 8 los usos y préaclicas honestos.”

“Articulo 259.- Constiluyen aclos de competencia dasleal vinculados a la propiedad industrial, enfre
otros, los siguinnies!

a) cualquier aclc capsz da créal ung canfusién, por cualyuiar medio que Ses, respectfo del
oslablacimiento, fos producios o la-actividad indusiial o comercial de un compelidor;

b) las assveraciones fafsas, &n el gjorcicio del comercio, capaces de desacreditar el
eslahlccimianto, los productos o la actividad industial o comercial de un competidor, o,

¢) las indicaciones 4 aseveracionss cuyo empleo, en &l gjercicio del comercio, pudieren indudir af

piiblico a crror sebre 1a naturaloza, ef modo da fabrigacion, las caractoristicas, la aptitud en el
emplen o la canlidad de los productos.”
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Proceso 687-IP-2018

el-Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y préacticas
honestos aquellos que se producen con la intencién de causar dafo o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?.

1.4. Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el mercado
productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor
variedad y/o de mas facil acceso, todos estos beneficios que pueden
resumirse en un solo concepto: eficiencia econdmica. Esta eficiencia se
logra mejorando la administracion de la empresa; investigando e
innovando; reduciendo los costos de produccion; optimizando los canales
de comercializacidn,; contratando a los mejores trabajadores, proveedores
y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idoneos y oportunos, etc.

1.5. Elesfuerzo empresarial legitimo, expresado como eficiencia economica, da
como fruto la atraccion de clientes y el incremento de las ventas. El dafo
concurrencial licito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una
mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros
empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo més
atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del
proceso competitivo: la presion existente en el mercado por ofrecer las
mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en heneficio de
los consumidores.

1.6. Lo ilicito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es
atraer clientes o danar al competidor, no sobre la base del esfuerzo
empresarial legitimo (eficiencia economica), sino debido a actos contrarios
a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal
desenvolvimiento de las actividades econdémicas que pueden perjudicar
igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la induccion
a error (actos de engano y de confusion), la denigracion al competidor (con
informacion falsa), la explotacion indebida de la reputacion ajena, la
violacion de secretos comerciales, entre otros similares.

1.7. De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en
el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.
Segun lo establecido en el Literal a) del Arficulo 259 de la norma
comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial, entre otros;

"cualguier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor™

1.8. Delo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales
actos se consideran desleales. Sera desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial que realizado en el ambito empresarial sea contrario a
TS X B
e 3 }!:.E.'r?aia:pemu, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M
g o 41900 17 de marzo de 1999,
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los usos y practicas honestos®,

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente,
cuando se actta con la intencion de causar dafio o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor=.

1.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe

1.11.

comercial;, es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe
prevalecer entre los comerciantes y que responde a una practica que
atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad®.

La doctrina juridica sefiala que para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales:
un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto
de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para
competir y atraer la clientela es desleal)’. Veamos en detalle ambos
elementos:

a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el
mercado con la finalidad de atraer clientes.

b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la
eficiencia economica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de
meétodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la
induccién a error (actos de engaiio y de confusion), el descredito o
denigracion del competidor (con informacion falsa), la explotacion
indebida de la reputacion ajena, la comparacion indebida, la imitacion
sistematica, la violacion de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento
de las actividades economicas en el mercado, por lo que afecta (dafio
efectivo o dafo potencial) al competidor o competidores, a los
consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal
desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

1.12.La legislacién andina trata de prevenir conductas que atenten contra los

&

usos mercantiles honestos; por tanto, la proteccion a los competidores, al

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de
agosto de 2015.

Ibidem.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes scbre Competencia Desleal. Seminarios 8. Ceniro de Esfudios
de Derecho do la Competenciz, Universidad Javeriana, Bogota, 1996, p. 45.

f“‘,:ié““:\ ,
_;:"".@P‘* Ty, ‘:}Q.EGKEL KOVACS, Jorge vy MONTOYA NARANJC, Claudia. La deslealtad en la competencia
/4 o " “gesleal Qué es, como se establace on las narmas, qué se debe probar y quien |a debe probar. En:
£ \ R R’E'Jr".xl:le!'ﬁ{.:hﬂ Competencia, Bogotd, vol 8, N° 9, enero-diciembre 2013, p, 143
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plblico consumidor y al interés general, en relacion con una competencia
deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un
correcto funcionamiento del sistema competitivo®.

1.13.En el Articulo 259 de la Decision 486 se consideran los actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se
dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

‘a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un compeltidor; o,

¢) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al piblico a error sobre la naturaleza, el
maodo de fabricacidn, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

1.14. Los actos de competencia desleal por confusion, recogidos en el Literal a)
previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas®:

()

(if)

No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la
imitacién de un signo distintivo genere riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor. No se trata de establecer un
analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que
esto es un tema regulado en oftra normativa. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos, en relacion con un competidor
determinado, generan confusion en el publico consumidor respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusién por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusion respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de artificios, enganos, aseveraciones, envio de
informacion, imitacion, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilizacion de un signo distintivo ajeno para hacer pasar
como propios productos ajenos es considerada como una practica
desleal.

g

\ =

T E ibidem.
J{/

Y

mado referencial la Inferpretacion Prejudicial expedida en el Froceso 110-1P-2010 de fecha 11
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Proceso 687-1P-2018

(i) Para catalogar un acto como desleal, es condicidn necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay
competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo
mercado no se podria hablar de competencia desleal. En relacion con
este punto, el Tribunal ha manifestado:

“En todo caso, procede teneren cuenta que, a los fines de juzgar sobre
la deslealtad de los actos capaces de crear confusion, es necesario
que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o
comercial de los competidores concurran en un mismao mercado. En
la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para gue un acto sea
considerado desleal, es necesario que la actuacion se haya producido
en el mercado, esta acluacién sea incomrecta y pueda perjudicar a
cualguiera de los participantes en el mercado, consumidores o
empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio
sistema compelitivo. (...) para gue el sistema competitivo funcione hay
gue obfigar a competir a los empresarios e impedir que al competir
utilicen medios que desvirtuen el sistema competitivo en si (...)"
(FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre
cnmplgfencfa"; Pontificia Universidad Catdlica del Perd, Lima, 2002, p.
115)°°."

1.15.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la

Decision 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad
industrial, ha manifestadao: "En un régimen de libre competencia, se justifica
gue, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y
comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un
competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestacion de sus
servicios, una posicion de ventaja frente a ofro u otros, si ha obtenido dicha
posicion a través de medios licitos (...)""

1.16. La licitud de medios, en el ambito vinculado con la propiedad industrial,

significa que la conducta competitiva del agente econdmico debe ser
compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes
participan en el mercado, toda vez que la realizacion de actos constitutivos
de una conducta contraria al citado deber de correccion provocaria
desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente
los intereses de competidores y consumidores.

1.17. La disciplina de estos actos encuentra asi justificacion en la necesidad de

tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la via de
ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que
pudieran derivar de su gjercicio abusivo.

1.18.Con relacion a los actos de competencia desleal por confusion, cabe

reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad

f;;’a;n;-rﬁ:"::&a modo referencial, ver Inlerpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 116-1P-2004 de facha 13

r"j'-.l‘a"a
A
.

)

;

£

=~ DE

@ g "

e
e

. 'Q@éj@ﬂem de 2005.
A

P
Vefa modo referencial la Interpretacion Prejudicial expadida en el Procaso 110-1P-2010 de fecha 11

e W B s
- SECRETARI A A ?
r; d .I
33 3
.'-I'I ‘::‘ ..‘:I"
B, Y

P/

”



Proceso GE7-1P-2018

entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez
que tal situacion se encuentra sancionada por un regimen especifico, sino
a la confusion que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo
que concierne al establecimiento, los productos o la actividad econémica
de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, segun
sus necesidades y deseos.

1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137,

2.1.

2.2.

2.4.

deber4 probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal.

Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un
signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un
representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular

Las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. argumentaron que el
registro de la marca SQUIGGLES (denominativo) no debio ser otorgado por
encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el
Literal d) del Articulo 136; de igual manera manifestaron que durante varios
afios las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda han actuado como
distribuidores y comercializadores de sus productos “gomas de dulce” en
diversas variedades y formas, distinguido por su marca internacional
TROLLI y fabricados por la sociedad alemana Mederer Gmbh, por lo que
tenian conocimiento de su producto SQUIGGLES, lo que prusha la
existencia de una relacion comercial entre dichas empresas.

En atencion a lo anterior, resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la
Decision 486, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su
literal d), cuyo tener es el siguiente:

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

(---)

d) sean identicos © se asemejen a un signo distinfivo de un tercery,
sfernpre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusién o de asociacitn, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero;

(--.F

. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema sefalando

que la prohibicion de registro contemplada en el Literal d) del Articulo 136
establece que se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea
o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente

—._autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el
jgxlran}em

’,'r
Eé“lmpﬂﬁante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad
>
A ]
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Proceso 687-1P-2018

opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en
el extranjero vy no Unicamente en alguno de los paises miembros. En estos
casos, la oficina paciocnal competente denegara el registro del signo
solicitado'?.

2.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una
causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o
haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el
extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legitimo de la
marca frente a quien, aprovechandose de ser o haber sido su
representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones
mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el
conocimiento que tenia del signo y de la relacion comercial con el titular.
Del mismo modo, pretende proteger al publico consumidor, en el cual se
podria generar el riesgo de confusion o de asociacion'®,

2 6. En ese sentido, se debera verificar si la conducta acusada incurre o no en
el supuesto contemplado en el literal d) del Articulo 136, verificando,
conforme se ha explicado en lineas anteriores, si se trata de un
representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido, entendiendose por representante a la persona
que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial,
debidamente autorizada por esta'; y por distribuidor, al encargado de
distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un
producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba
comercializarse'”.

2.7. Asimismo, para la configuracion de esta prehibicion o causal de nulidad
relativa, la condicién de representante, distribuidor o persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido debera ser fehacientemente
acreditada dentro del proceso interno'®. No basta la sola afirmacion, sino
gue se deberan presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen
a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal
enunciada’’.

2.8. Resulta pertinente sefialar que el supuesto contemplado en el Literal d) del
Articulo 136, se encuentra relacionado con la disposicion prevista en el

u Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 48-1P-2012 del & de junio de 2012 y 547-1P-2015
del 9 de seplismbre de 2016.

12 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 847-1P-2015 del 9 de sepliembre de 2016

12 Real Academia de la Lengua Cspancla. "Diccionario de la lengua espafiola®, Edicidn del
Tricentenario; “representanie”, lercera connotacion. hitpe/dle.rae es {Consulta: 2 de abril de 2018).

s _Ver Interpretacion Prejudicial 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012,

,. 4 DE_- J o,
N '
'Q*" = iz \Tjefklnterprelacidn Prejudicial recaida en el Proceso 48-1P-2012 del § de junio de 2012 y 547-IP-2015
. N\ ag|'9 do sepliembire de 2016,

SECR ET.‘T‘-R.[ H"-.r'af I;Ferprelamﬁn Frejudicial 547-1P-2015 dei 9 de sepliembre de 2016,



3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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segundo parrafo del Articulo 172, que establece que procede la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en
contravencion de lo dispuesto en el Ariculo 136 o cuando haya sido
solicitada de mala fe.

Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad
industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento

Como en el presente proceso, el consultante ha requerido interpretacion
prejudicial respecto de la prohibicion contenida en el Literal f) del Articulo
136 de la Decision 486 y, asimismo las sociedades Mederer Gmbh y Trolli
Iberica S.A. han alegado la violacion de esta norma, este Tribunal hara el
analisis de este tema.

El Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina establece:

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

f.)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o
el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento
de éste;

s

Encontramos que esta prohibicién de registro contiene dos supuestos: (i) que
la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y,
(i) gue la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos
casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le
pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de
ser vulnerados.

El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el
momento del examen de registrabilidad, ademas de evitar el riesgo de
confusidon o de asociacion con ofros signos distintivos, tambien se
precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad
industrial o del derecho de autor. Segun el tratadista, Gustavo Leon y Leon
Duran, lo que interesa, a efectos de la aplicacion de la causal de
irregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una
proteccion especial del derecho y por ello se prohibe registrar como marca
un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha
consentido en ello'®.

La norma preve una salvedad y es gue medie el consentimiento del titular
del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una

J[marca.
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3.6. Para que medie el consentimiento sefialado como salvedad en esta
disposicién, este se puede ver refiejado en las distintas formas juridicas
permitidas para la explotacion de un derecho de propiedad intelectual, es
decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una
autorizacion expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la
voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la
marca que incorpore un derecho de propiedad industrial.

3.7. Envirtud de lo sefialado, se debera analizar si en el caso en concreto se ha
identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un
derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro
de la marca, existio o no consentimiente del titular del derecho.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el Proceso Intemo 11001032400020110015100, la que
deberd 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 concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero /
MAGISTRADO

Hernan Hugo Ramiro Gé

MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario.
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s Rafatl Vergara Quintero Luis Felipe Agt ifér Feijod
PRESIDENTE (E) SECRETARIO

Notifiquese a la Sala 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.
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