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Repiublica de Colombia
Rama Jdicial

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota
Sala Civil - Secretaria

Para los efectos y fines legales me permito comunicarle que mediante providencia de fecha
14 de septiembre de 2023, proferida por la Magistrado(a) Dr.(a) ADRIANA AYALA
PULGARIN, dentro del proceso de la referencia ORDENO:

“Se pone en conocimiento a las partes la interpretacion prejudicial rendida por el Tribunal
Andino de Justicia”.

“Del pronunciamiento efectuado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con
ocasion de la consulta realizada por esta Corporacién, cérrase traslado a las partes por el
término de tres (3) dias, contados a partir de la ejecutoria del presente proveido”.

En consecuencia, procedo a NOTIFICAR POR AVISO el auto de fecha 14 de septiembre
de 2023 proferido en el proceso Verbal N0.11001319900120193851002 de EDUARDO
GRAJALES POSSO contra HEBRON S.A. Providencia que se adjunta al presente aviso.

Se fija por un dia en el micrositio que esta secretaria tiene en el portal web de la Rama
Judicial.

Ademas, se remite a los correos electrénicos que reposan en el expediente.

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA

Secretario Judicial

Atentamente,

Bogota, D.C., Av. Calle 24 N° 53 - 28 Torre C Oficina 305
Conmutador 6013532666 Ext. 88349 - 88350 - 88379
Linea Gratuita 018000110194
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.
SALA CIVIL

Bogota D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Rad. N° 1100131990012019-38510-02

Del pronunciamiento efectuado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina con ocasion de la consulta realizada por esta Corporacion, corrase traslado a las
partes por el término de tres (3) dias, contados a partir de la ejecutoria del presente

proveido.

Acaecido el intervalo anterior ingrese a Despacho el expediente para continuar con

su tramite.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

/_?C/h‘-w‘;.f/ /}/r«/é_ };4,,’;”

ADRIANA AYALA PULGARIN
Magistrada
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Tribunal de Justicia CAN <secretaria@tribunalandino.org>
Vie 27/05/2022 17:03

Para:Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2 @cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 2 archivos adjuntos (7 MB)
Oficio N° 325-S-TJCA-2022.pdf; 101-1P-2021.pdf;

Doctor

Oscar Fernando Celis Ferreira

Secretario

Sala Civil

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota
Republica de Colombia

Presente.-

Referencia: Proceso 101-IP-2021

Para los fines pertinentes y por instrucciones del Dr. Luis Felipe Aguilar Feijod, Secretario
General, me permito enviar en anexo el Oficio N0.325-S-TJCA-2022, a través del cual se
notifica la interpretacion prejudicial emitida por este Tribunal dentro del proceso de referencia

Atentamente,

Alexandra Vinamagua Taday

Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Calle Portete E 11-27 y Gregorio Munga zona El Batan
Quito - Ecuador

(+593) 2 - 3801980 Ext. (5001)

www.tribunalandino.org.ec

https://outlook.office.com/mail/id/AAMKAGY 1ZGM4NDMALTJKMWUtNDJKMCO04YmNmMLTQyZDdIMmQ1ZTk2ZgBGAAAAAACK7NznI8SMQrStx4ISLL...  1/1


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tribunalandino.org.ec%2F&data=05%7C01%7Csecsctribsupbta2%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ce015064f613d4436897408da402c8e40%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637892857855764577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g4pqqK1EG1v2iY2A7fmHAHPQkiBqVj9EzgRAkdPoJvo%3D&reserved=0

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 27 de mayo de 2022
Oficio N° 325-S-TJCA-2022

Doctor

Oscar Fernando Celis Ferreira

Sala Crwvil

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogoti
Republica de Colombia

SecsctribsupbtaZ@cendoj.ramajudicial.gov.co

Presente.-

Referencia: 101-TP-2021.- Interpretacién prejudicial
solicitada por la Sala Civil del Tribunal Supetrior del
Distrito Judicial de Bogota de la Republica de Colombia.
Expediente Interno: 110013199001201938510 02.

De mi consideracion,

Adjunto al presente sirvase encontrar en veinticinco fojas utiles, copia certificada de Ia
Interpretacion prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en el proceso de referencia.

Atentamente,
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- Adox § X\ WA

Luis Felipe Agulla“r Feijo6

Secretatio TJCA \

Adj. Lo indicado |

Calle Portete B 11-27 y Gregorio Munga, zona El Batén, Quito, Ecuador
Teléfono (593 2) 380 1980 - E-mail: secretaria(@tribunalandino.org
www.tribunalandine.org.ec



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de mayo de 2022
Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del consultante:

Referencia:

Normas a ser
interpretadas:

Temas objeto de
interpretacion:

Magistrado ponente:

101-1P-2021
Interpretacion Prejudicial

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

15207342

110013199001201938510 02

Infraccion a los derechos de propiedad industrial
del sefior Eduardo Grajales Posso, por el presunto
uso indebido de su marca PARADOR
GRAJALES (mixta) y sus nombre y ensefia
comercial PARADOR GRAJALES

Articulos 154, 155, 190, 191, 192, 193, 200, 244
de la Decision 486

1. Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo.
El uso sin consentimiento como base de una
accion de infraccion de derechos

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. El nombre comercial. Caracteristicas y su
proteccion

4. La ensefia comercial y su ambito de proteccion

Hernan Rodrigo Romero Zambrano




Proceso 101-1P-2021

VISTO:

El Oficio N° C-234 de fecha 3 de mayo de 2021, recibido via correo electronico
el dia 1 de del mismo mes y afio!, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogota de la Republica de Colombia, solicité
Interpretacion Prejudicial de los Articulos 154, 155, 191, 192, 193, 200 y 244 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno N° 110013199001201938510 02; y,

El Auto de fecha 30 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante; Eduardo Grajales Posso
Demandadas: Hebron S.A.

Los Vifedos de Getsemani S.A.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1.  Si las empresas Hebron S.A. y Los Vifiedos de Getsemani S.A.,
habrian infringido los derechos de propiedad industrial del sefior
Eduardo Grajales Posso al presuntamente haber realizado el uso no
autorizado de la marca PARADOR GRAJALES (mixta) y los nombre
y ensefia comercial PARADOR GRAJALES.

2.  Silaaccion por infraccion de derechos de propiedad industrial ejercida
por el sefior Eduardo Grajales Posso habria prescrito.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicité la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 154, 155, 191, 192, 193, 200 y 244 de la Decisién 486 de la

Del oficio remitido por la autoridad consultante el 1 de mayo de 2021, se verifica que es fecha 3 de
mayo de 2021, por lo que existe un error cronologico en la fecha del mismo.
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Comision de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretan por ser
pertinentes.

De oficio se llevara a cabo la interpretacién del Articulo 190 de la Decision

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

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

«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 semejante sobre productos para los
cuales se ha registrado |la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de
tales productos;

b)  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; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales 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 titular del
registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumiré que existe riesgo de confusion;

e) usaren 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 dafio
econdmico o comercial injusto por razén de una dilucién 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 ello pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigion.

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

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

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

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

«Articulo 200.- La proteccion y depésito de los rotulos o ensefias se regird por las disposiciones
relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembros.

«Articulo 244.- La accién por infraccién prescribira a los dos afios contados desde la fecha en que
el titular tuvo conocimiento de la infraccién o en todo caso, a los cinco afios contados desde que se
cometio la infraccion por Ultima vez.»
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4867, para tratar el concepto de nombre comercial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento
como base de una accién de infraccion de derechos.

Accion 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.

El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion.

La ensefia comercial y su ambito de proteccion.

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin
consentimiento como base de una accion de infraccion de derechos

El sefior Eduardo Grajales Posso, interpuso una demanda por infraccion de
derechos de propiedad industrial contra las empresas Hebron S.A. y Los
Vifiedos de Getsemani S.A., sobre la base de su marca registrada
PARADOR GRAJALES (mixta); 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 adquirird por
el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.»

La disposicién citada establece el principio «registral» en el campo del
derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro
de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace
del acto de registro. En efecto, 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. Asi, el titular de la marca tiene
dos tipos de facultades:*

Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina.-

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

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

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

Ver Interpretacion Prejudicial N® 3486-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicado en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 de 22 de abril del 2016. p.6.
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a) 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.

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

() En el ambito registral, el titular de la marca tiene la facultad de
impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente
confundible con la suya.

sin su consentimiento, realicen determinados actos con su

,9 (i) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros
marca.

1.3. De conformidad con lo anterior, se debera tomar en cuenta que el titular de
un signo distintivo podra impedir que cualquier tercero no autorizado utilice
en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relacion con cualquier
producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusion
o de asociacién en el publico consumidor.

2. Accién 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

2.1 En el proceso interno se alego la presunta infraccién por parte de Hebron
S.A. y Los Vifiedos de Getsemani S.A., a los derechos de propiedad
industrial del sefior Eduardo Grajales Posso, por el presunto uso indebido
de la marca PARADOR GRAJALES (mixta) y los nombre y ensefia
comercial PARADOR GRAJALES; asi mismo, se alegd que la accién por
infraccion de derechos de propiedad industrial ejercida por el sefior
Eduardo Grajales Posso habria prescrito; por lo cual, resulta pertinente el
desarrollo del presente tema.

2.2 El objeto de una accién por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine
la existencia o no de infraccion contra las marcas u otros signos que
motivan la accién y, de ser el caso, la adopcién de ciertas medidas para el
efecto®.

2.3 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 192 de la Decision 486, las
disposiciones normativas de la materia correspondientes a la accién por
infraccion de derechos de propiedad industrial previstas en los Articulos
155, 1566, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al

9 Ver Interpretacion Prejudicial N° 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 20186.
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nombre comercial, por lo tanto, la autoridad consultante debera aplicar lo
desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en
lo que fuere pertinente. Bajo el mismo criterio y, de conformidad con el
Articulo 200 de la Decision 486, lo expuesto en el presente tema es
aplicable a las acciones por infraccion planteadas sobre la base de una
ensefia comercial.

El Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
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 siguientes
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 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; sobre los productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

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

d)  usar en 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 titular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumira gue 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 dafio
economico o comercial injusto por razén de una dilucién 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 ello
pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario de la marca, ¢ un aprovechamiento injusto de su
prestigio.»

Tomando en cuenta las conductas atribuidas a las demandadas por parte
del 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 accién por infraccion de derechos de propiedad industrial se
encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486 de la Comisién de la

Vg, \Comunidad Andina (Articulos 238 al 244), y cuenta con las siguientes
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caracteristicas®:

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

(i) El 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 accién sin el
consentimiento de los demas.

(i) El Estado. Si la legislacion interna lo permite, las autoridades
competentes de los paises miembros pueden iniciar de oficio la
accién por infraccion de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la accion:

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

(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 infraccion a los referidos
derechos.

2.7 El Literal a) del Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision 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 |: 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 llI: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico
0 semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos.

| Sujetoactivo | - Sujetopasivo Resumen del. =

Bt bt ek e R G e s P supueston

a1 El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para
Supuesto | . S :

N | marca gue | o signo idéntico o | productos aplicada o

6 Ver Interpretacion Prejudicial N° 367-I1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.

7 Ver la Interpretacion Prejudicial N® 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.
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distingue

- | productos.

semejante directamente
sobre productos.

colocada con una
marca o signo idéntico
0 semejante  sobre
productos.

El titular de una

Aplica o coloca la marca

Marca protegida para

| marca gue | o signo idéntico o | servicios aplicada o
i distingue semejante sobre | colocada con una
; e Servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico
‘Supuesto I los servicios que [ o semejante sobre
distingue la  marca | productos vinculados a
protegida. los  servicios que
distingue la marca

protegida.

El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para

marca que | o signo idéntico o | productos o servicios

distingue semejante sobre | aplicada o colocada

el productos o | envases, envolturas, | con una marca o signo
Supuesto ll: | servicios. embalajes o | idéntico o semejante
B acondicionamientos de | sobre envases,
productos. envolturas, embalajes o

acondicionamientos de
productos.

\ 2.8 Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma
como 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 géndolas de los
supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita
exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

2.9 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 confusién
para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la
marca registrada, sin que medie su consentimiento. Aplicar o colocar el
signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto
preparatorio de la infraccion, puesto que esta suele consumarse con el uso
indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma lo que pretende
otorgar es la mas amplia cobertura a la proteccién del bien juridico

protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho

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

«1. fr. Dar cierta condicién 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. pml. Adquirir cierta condicién o calidad.» Disponible en: hitp:/dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo (Consulta:
25 de abril de 2022),
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2.10 EIl Literal b) del Articulo 155 de la Decisién 486 es especifico para la

supresién o modificacién 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.

- Supuesto II: suprimir o 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 lllI: 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.

una marca
que distingue
productos.

TPsaele e
| o activo | Buetopasiva | Resumen delsupuesto
El titular de | Quien  suprima o | Marca protegida  contra

modifigue la marca con
fines comerciales
después de que se
hubiese aplicado o
colocado directamente
sobre productos.

supresiones o modificaciones
después de que hubiese sido
aplicada o colocada sobre
productos.

El titular de
una marca
gue distingue
servicios.

Supuesto Il |

Quien  suprima o
modifique la marca con
fines comerciales
después de que se
hubiese aplicado o©
colocado sobre
productos vinculados a
los servicios que
distingue la marca
protegida.

Marca protegida  conira
supresiones o modificaciones
después de que hubiese sido
aplicada o colocada sobre
productos vinculados a los
servicios que distingue la
marca protegida.

El titular de
una marca
| que distingue
| productos o
servicios.

Supuesto Il

Quien  suprima o
modifique la marca con
fines comerciales
después de que se
hubiese aplicado o

colocado sobre
envases, envolturas,
embalajes o

acondicionamientos de
tales preductos.

Marca protegida  contra
supresiones o modificaciones
después de que hubiese sido
aplicada o colocada sobre
envases, envolturas,
embalajes 0
acondicionamientos de tales
productos.

2.11 En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho

Gustavo Arturo Leén y Leon Duran, Derecho de marcas en la Comunidad Andina, Analisis y

Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.
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exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresion,
modificacién 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™.

2.12 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.

2.13 El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a

quien, sin su autorizacién, 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.?

2.14 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.'?

2.15 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 la comercializacion de estos materiales, constituirian
una clara infraccion al Literal c) del Articulo 155 de la Decisién 486; no
obstante, la comercializacion del producto final (la botella de gaseosa que
se vende al consumidor) no se encontraria contemplado en el supuesto
anterior, sino en el Literal d) del mismo articulo.

2.16 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,

10

Ibidem.

Ver Interpretacién Prejudicial N° 179-1P-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.

Ibidem.
|bidem.

Ibidem.

10
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envases, embalajes u ofros materiales que reproduzcan o contengan la
marca ajena, respondera por la infraccién, sin necesidad de que dichos
productos se encuentren contenidos en un producto final.'®

2.17 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
contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento
fabricado.®

2.18 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.!”

2.19 Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:'®

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

Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposicién en
el mercado tales materiales.

Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

2.20 Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice

2.21

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.?

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 disposicién?.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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.
11
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2.22 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 o contengan la marca ajena, responderan por
la infraccion, sin necesidad de que dichos productos se encuentren
contenidos en un producto final.

2.23 En atencion a lo expuesto, el Literal c) 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
0 insumos no hecesariamente es la misma persona que fabrica el producto
final 21

2.24 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 valoraciéon probatoria
consagrados en la legislacién nacional.

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

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

El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relacién con
cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir
que se puede presentar a traves 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.

2 Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-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.

22 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.
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La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en
actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta
y demanda de bienes y servicios.

Prevé una proteccion 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 ofros.

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

c) Evento de presuncion del riesgo de confusién. 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 y los
productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente
iguales.

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

Los plazos de prescripcion de la accion por infraccién de derechos de
propiedad industrial relacionados con los supuestos de infraccion
previstos en los Literales a), b), ¢) vy d) del Articulo 155 de la Decision
486

2.28 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 Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

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

23 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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2.29 La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos afos

contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion
0, en todo caso, a los cinco afios contados desde gue se cometid la
infraccién por dltima vez. Si el plazo de prescripcion vencio, entonces la
accién es improcedente.?*

2.30 Para verificar el plazo de prescripcion (extintiva), es relevante diferenciar

2,31

2.32

los distintos tipos de infraccion administrativa, tal como lo explica la doctrina
juridica®s, a saber:26

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

Infraccion continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en
el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria constituir
una infraccién 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 accioén.

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 consecucién de un Unico fin.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 244 de la Decisién 486, prescriben a los dos afios
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccién
o en todo caso, a los cinco afios contados desde que se cometié la
infraccién por dltima vez.2”

Respecto del plazo de dos afios, este se computara necesariamente desde
la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomé conocimiento
del acto infractor, independientemente de si se trata de una infraccién

24

25

26

27

Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

Al respecto, se sugiere revisar: Victor Sebastian Baca Oneto, La Prescripcion de las Infracciones y
su Clasificacion en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista «Derecho &
Sociedad», editada por la Asociacién Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catélica del Perd, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y
269.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

Ibidem.
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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
accioén para denunciar o demandar la infraccion a ese derecho el 11 de
enero de 2018.28

En cambio, respecto del plazo de cinco afios?®, dicho plazo se empezara a
computar dependiendo del tipo de infraccién en el que nos encontremos:3°

- Infraccion 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
realizacién del ultimo acto (idéntico), que es ejecucién del mismo plan,
gue consuma la infraccion.

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

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

Los plazos de prescripcion han sido establecidos para limitar en el tiempo
el ejercicio del derecho de accién del titular del derecho de propiedad
industrial 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 accion del titular del derecho de propiedad
industrial. La instituciéon de la prescripcién (extintiva) de la accién lo que
busca es generar certeza o seguridad juridica en el mercado.3!

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

28

29

30

31

Ibidem.

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

Ver Interpretacion Prejudicial N* 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 3391 del 3 de octubre

Ibidem.
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cese de la infraccién.32

2.36 Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta

constitutiva de infraccion (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 (o interponer una excepcion) alegando la prescripcion
(extintiva) de la accion, 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 afios.*?

2.37 En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta

constitutiva de infraccion de un derecho de propiedad industrial no puede
acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por mas de dos
afios de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcion de cinco afios si es que la infraccién ocurrid, ceso
0 se consumd hace mas de cinco afios de presentada la denuncia o
demanda correspondiente, segtn la naturaleza de cada infraccion.*

2.38 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.3®

2.39 En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado

en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracciéon de derechos
de marcas y, posteriormente, 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 infraccién.3¢

2.40 Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que 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

3228

33

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N°® 342-1P-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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de confusién o riesgo de asociacion, se configuraria la infraccion.3”

Accion por infraccion de la marca notoriamente conocida

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
dilucion o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

' Respecto de la posibilidad de generar un dafio econémico o comercial al

titular del registro, quien lo alegue debera probar tanto el acaecimiento del

pretende impedir.3®

2.42 En cuanto al riesgo de dilucién, que por lo general ha estado ligadc 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 dilucion se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles
de perjudicar la posicién competitiva de su legitimo titular mediante el
debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de
la propia eficiencia... »%,

2.43 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
reputacion, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca notoriamente conocida.4?

2.44 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
autorizacién.*!

37

38

39

40

41

Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-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® 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 20186, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

Montiano Monteagudo, La proteccion de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

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

Ver Interpretacién Prejudicial N* 410-1P-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.
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2.45 En efecto, acorde con lo sefialado, basta que se configure el uso publico

2.46

2.47

2.48

2.49

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.*?

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 econdémicas que puedan
originar riesgo de confusion y/o asociaciéon en el pablico consumidor, a
efectos de configurar una infraccion, sino que concede una proteccion de
mayor amplitud, referido a un uso puablico de la referida marca que incluso
puede alcanzar fines no comerciales.*?

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:*

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 comunicacién empleado y sin perjuicio de las normas
sobre publicidad que fuesen aplicables.

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

En sintesis, podra constituir infraccién 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 dilucion de su fuerza distintiva, la
afectacion de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto
de su prestigio; en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra
la funcién esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos
0 servicios, si vulnera otra de las funciones de la marca.4®

42

43

44

45

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Ibidem.
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2.50 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la

marca y el consecuente ejercicio del ius 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 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*’.

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 pablico. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y
excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretacion
restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento
de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»*s,

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

«Articulo 232.- La accioén 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 prescribird la accién. Esta
accion no afectard la que pudiera corresponder por dafios y perjuicios
conforme al derecho comun.»

Para efectos de computar el término de cinco afios consagrados en la
norma, se deben tener en cuenta las reglas descritas en los parrafos 2.32
al 2.37 precedentes, en lo que fuere pertinente.

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 Decisi6n 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

En atencién 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 dafio
econdmico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de
dilucion o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi

47

48

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 20186.

Ver Interpretacién Prejudicial N® 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.
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como, de ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcion establecido en
la normativa andina, para interponer una denuncia por infraccién.

El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccién

En el proceso interno el demandante alegé que es titular del nombre
comercial PARADOR GRAJALES y a fin de dar respuesta a la pregunta
formulada por la autoridad consultante, en este acapite se revisara la figura
del nombre comercial.

El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el
Titulo X de la Decisidén 486 regulan el registro o depésito y la proteccion del
nombre comercial®®.

El Articulo 190 de la Decision 486 entiende al nombre comercial como
«...cualguier signo que identifigue a una actividad econdémica, a una
empresa, 0 a un establecimiento mercantil.»

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

Caracteristicas del nombre comercial
Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes®:

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

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

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona
natural o la razon social de la persona juridica, pudiendo coincidir con

49

Ver Interpretacion Prejudicial N° 40-1P-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2248 del 13 de noviembre de 2013.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 96-1P-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010.
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ella; es decir, un comerciante puede tener una razén social y un
nombre comercial idéntico a esta, o tener una razén social y uno o
muchos nombres comerciales diferentes de ella.

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

Proteccion del nombre comercial

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

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

Este Tribunal también ha manifestado que:

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

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del
nombre comercial debera probar por los medios procesales al alcance de
la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ambito
jurisdiccional «...que el nombre ha venido siendo utilizado con
anterioridad (...). La simple alegacién del uso no habilita al poseedor del
nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de

51

52

o

Ver Interpretacion Prejudicial N° 45-IP-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581 del 12 de julio de 2000.

Ibidem.
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determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depdsito
que, sin ser esenciales para la proteccién, proporcionan por lo menos un
principio de prueba en favor del usuario» .53

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

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

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

Por lo antes expuesto, quien sustente la defensa dentro de un proceso de
accion por infraccion de derechos de propiedad industrial en un nombre
comercial, previamente deberd haber probado el uso real, efectivo y
constante del mismo con relacion a las actividades economicas que
distingue, pues de esta forma acreditara los derechos sobre dicho signo
distintivo.

La ensefia comercial y su ambito de proteccion

En el proceso interno el demandante sefialdé que es titular de la ensefia
comercial PARADOR GRAJALES vy a fin de dar respuesta a la pregunta
formulada por la autoridad consultante, el Tribunal procede a interpretar el

presente tema.

La ensefia comercial es la expresién distintiva contenida en el rétulo o

Ver Interpretacion Prejudicial N° 3-IP-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 338 del 11 de mayo de 1998.
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letrero de cada establecimiento y el Articulo 200 de la Decision 4865
desarrolla la proteccion que se debe dar a la misma. De esta manera se
entiende que dicha proteccion se regira por las disposiciones relativas al
nombre comercial, lo que significa que:

Para que una ensefia comercial sea protegida, no es necesario su
registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el
comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un
signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusion y/o
de asociacién con su ensefia comercial protegida en el publico
consumidor.

4.3 Cabe sefalar que si bien la Decision 486 no contiene una definicion de

ensefia comercial, este concepto se encuentra intimamente vinculado con
el del nombre comercial, cuya definicion se encuentra en el Articulo 190 de
la referida Decisién, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que
el nombre comercial constituye una nocién global que es empleada para
identificar al empresario en el mercado, la actividad econémica del
empresario o el establecimiento del empresario, la ensefia comercial
identifica Unicamente al establecimiento, consistiendo en la expresién
distintiva contenida en el rétulo o letrero que es perceptible a la vista por
los consumidores.

4.4 Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rétulo o

letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos
establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La ensefia
comercial es la expresion distintiva contenida en el rétulo o letrero de cada
establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los
consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad econémica
y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehiculo que permite a
los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él
representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos
casos los consumidores privilegiaran en su proceso cognitivo de
identificacion (individualizacidon del empresario) la actividad econémica, y
en otros lo que privilegiaran sera al establecimiento. Es por ello que el
Articulo 190 de la Decision 486 establece que el nombre comercial es el
signo que identifica a un empresario, una actividad econémica o un
establecimiento.

54

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

«Articulo 200.- La proteccion y depdsito de los rétulos o ensefas se regira por las disposiciones
relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro».
23




5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Proceso 101-IP-2021

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas
que resuelvan el caso 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.

Sirvase precisar ;qué atribuciones tiene el titular de una marca para
protegerla? y, ;a partir de qué momento se generan esos derechos,
atendiendo lo dispuesto en los Articulos 154 y 155 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo de los Temas 1
y 2 del Acapite E de la presente Interpretacion Prejudicial.

Sirvase explicar, desde la perspectiva de las disposiciones contenidas
en los Articulos 191, 192 y 193 de la Decisién 486, ;cual es el alcance
del sistema de protecciéon que consagra dichas normas en relacién
con el registro y el depésito del nombre comercial?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 3 del
Acapite E de la presente Interpretacion Prejudicial.

Sirvase precisar, de acuerdo con el Articulo 200 de la Decision 486
icual es el ambito de proteccién de la ensefia comercial?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 4 del
Acapite E de la presente Interpretacion Prejudicial.

Sirvase aclarar si un nombre comercial y una marca registrada pueden
coexistir, o si la prevalencia de cualquiera de estos depende del
primer uso.

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

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

Sirvase indicar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 244 de

la referida Decision 486, ; qué incidencia tienen los diferentes tipos de
infraccion de derechos (instantanea, continuada, permanente,
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accion por infracciéon?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 2 del
Acapite 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° 110013199001201938510 02, 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
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 de 5 de
marzo de 2021, ceriifica 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
Sesién Judicial de fecha 6 de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 21-J-
TJCA-2022.
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SECRETARIO
\l
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.
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