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VISTOS:

El Oficio N° CAR/SNP/DGE/N° 0179/2021 de fecha 1 de octubre de 2021,
recibido via correo electrénico el dia 6 del mismo mes y afo, mediante el cual el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de
Bolivia solicité al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el
Tribunal o TJCA) la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 154, 158, 162,
163, 238, 250, 252, 253 y 254 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina (en adelante, Decisién 486), a fin de resolver el proceso interno N° MEF-
18/2021.

El Auto de fecha 18 de noviembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitid
a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Solicitante de la medida en frontera: Toyosa S.A.

Presunto infractor: Indeterminado (Terceros que no
sean Toyosa S.A.)

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Sila empresa Toyosa S.A. tendria legitimidad activa para solicitar la
interposicion de medidas en frontera y/o interponer acciones de
infraccion de derechos contra terceros «presuntamente no
autorizados», con la finalidad de impedir o suspender la importacion,
desaduanamiento y comercializacion de vehiculos de la marca
TOYOTA dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en
virtud de la existencia y vigencia de un «Contrato de Distribucion
Toyota»'.

2.  Silas importaciones de vehiculos de la marca TOYOTA efectuadas al
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia por terceros
«presuntamente no autorizados», constituirian importaciones
paralelas y, por consiguiente, habria operado el agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual que detenta Toyosa S.A.
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C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1.  La Autoridad Consultante solicitd la Interpretacién Prejudicial de los
Articulos 154, 158, 162, 163, 238, 250, 252, 253 y 254 de la Decision 4862,

2 Decisién 486.

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

«Articulo 158.- El registro de una marca no dard el derecho de impedir a un tercero realizar actos
de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producio se
hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular o econémicamente vinculada a él, en particular cuando los producios y los
envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificacion, alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entenderd que dos personas estan econdomicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva
con respecio a la explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal
influencia sobre ambas personas.»

«Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en tramite de registro podra dar licencia a uno
0 mas terceros para la explotacion de la marca respectiva.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta
de regisiro ocasionara gue la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia debera constar por escrito.
Cualqguier persena interesada podra solicitar el registro de una licencia.»

«Articulo 163.- La autoridad nacional competente no registrara los contratos de licencia o
transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Comun de
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, o a las
disposiciones comunitarias y nacionales sobre practicas comerciales restrictivas de la libre
competencia.»

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

Sila legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar
de oficio, las acciones por infraccién previstas en dicha legislacion.

En caso de cofitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accién contra
una infraccion sin, que sea necesario el consentimienio de los demas, salvo acuerdo en contrario
entre los cotitulares.»

«Articulo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que
se va arealizar la importacion o la exportacion de productos que infringen ese registro, podra solicitar
a la autoridad nacional competenie suspender esa operacion aduanera. Son aplicables a esa
solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantias que establezcan las normas
internas del Pais Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberd suministrar a la autoridad nacional
competente la informacion necesaria y una descripcion suficientemente detallada y precisa de los
productos objeto de la presunta infraccion para que puedan ser reconocidos.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra
ordenar de oficio, la aplicacion de medidas en frontera.»

«Articulo 252.- Cumplidas las condiciones y garantias aplicables, la autoridad nacional
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Procede la interpretacion solicitada por ser pertinente.

2. De oficio se interpretaran los Articulos 2, 3 y 4 del Tratado de Creacién del
TJCA3 y el Articulo 276 de la Decision 4864, a fin de desarrollar los temas
referentes a los principios que rigen el ordenamiento juridico comunitario
andino y el principio de complemento indispensable sobre asuntos de
propiedad industrial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Los principios del ordenamiento juridico comunitario andino: preeminencia,
de aplicacion inmediata y de efecto directo.
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad
| Industrial.
lLas medidas en frontera.
Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia

B

competente ordenard o denegard la suspension de la operacién aduanera y la notificara al
solicitante.

En caso que se ordenara la suspension, la notificacién incluird el nombre y direccion del
consignador, impartador, exportador y del consignatario de las mercancias, asi como la cantidad de
las mercancias objefo de la suspension. Asi mismo, notificara la suspension al importador o
exportador de los productos.»

«Articulo 253.- Transcurridos diez dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la
suspensién de la operacién aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la accion por
infraccion, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspension, la medida
se levantard y se procedera al despacho de las mercancias retenidas.»

«Articulo 254.- Iniciada la accion por infraccion, la parte contra quien obré la medida podra recurrir
a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podra modificar, revocar o
confirmar la suspension.»

3 Tratado de Creacion del TJCA.

«Articulo 2.- Las Decisiones obligan a los Paises Miembros desde la fecha en gue sean aprobadas
por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comision de la Comunidad
Andina.

Articulo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la
Comision y las Resoluciones de la Secretaria General seran directamente aplicables en los Paises
Miembros a partir de la fecha de su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las
mismas sefialen una fecha posterior. Cuando su texto asi lo disponga, las Decisiones requeriran de
incorporacion al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicara |a fecha de su entrada
en vigor en cada Pais Miembro.

Articulo 4.- Los Paises Miembros estan obligados a adoptar las medidas que sean necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea
contraria a dichas normas o que de algiin modo obstaculice su aplicacion.»

4 Decision 486.

«Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decision,
an regulados por las normas internas de los Paises Miembros.»
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exclusiva de marca.
6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Los principios del ordenamiento juridico comunitario andino:
preeminencia, de aplicacion inmediata y de efecto directo

1.1. El TJCA ha consolidado, a través de su jurisprudencia, la aplicacion de
principios juridicos como el de preeminencia, efecto directo y aplicacion
inmediata del ordenamiento juridico comunitario andino.

El principio de preeminencia

1.2. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacia o de
prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas
o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)® de cada uno de los
Paises Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en
los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma
nacional, se debera preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que
la norma nacional es derogada, sino que debe ser inaplicada por el Pais
Miembro que corresponda.

1.3. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de
la normativa comunitaria, en los siguientes términos®:

«El derecho de la integracion, como tal, no puede existir si no se acepta el
principio de su primacia o prevalencia sobre los derechos nacionales o
internos de los Paises Miembros (...) En los asuntos cuya regulacién
corresponde al derecho comunitario, segun las normas fundamentales o
basicas del ordenamiento integracionista, se produce automaticamente un
desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al
comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por asi decirlo, el
terreno legislativo nacional, por razén de |la materia, desplazando de este

5 «Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas
de orden constitucional que se planteen. Cada uno es duefio de la solucidn que les dé, pero una vez
que ha aceptado el compromiso internacional corr toda libertad, hay aqui un hecho histdrico sobre
el que ya no es posible volver (...) Lo que resultaria entonces inadmisible, porque se opone a la
buena fe los tratados internacionales, seria que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por
ejemplo, una jurisdiccion, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando “a
posteriori”, obstaculos constitucionales. Tales actitudes sefialarian bien una imprevision, bien la mala
fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las
normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos gue ha contraido vélidamente segun el
derecho internacional.» (Subrayado agregado) (Pierre Pescatore, Aspectos Judiciales del Acervo
Comunitario, Revista de Instituciones Europeas, Madrid, 1981, pp. 348-349, citado por Fabian Novak
Talavera, La Comunidad Andina y su ordenamiento juridico, en AAVV., Derecho Comunitario
Andino, Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Catdlica del Pert, Fondo

Editorial de la Pontificia Universidad Catdlica del Perd, 2003, p. 76.)

terpretacion Prejudicial 2-IP-90 de fecha 20 de setiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del
erdo de Cartagena 69 del 11 de octubre de 1990.



GACETA OFICIAL @ 09/12/2021 7 de 33

Proceso 259-1P-2021

modo al derecho interno...»

(Subrayado agregado)

1.4. En efecto, si no existiera la primacia de la norma comunitaria andina por
sobre la norma nacional no existiria el proceso de integracion andino. La
existencia de un proceso de integracion parte de la premisa de reconocer
la cesiébn de soberania de los Paises Miembros hacia el proceso de
integracién y de aceptar la existencia de normas supranacionales vy
obligaciones que vinculan a los Paises Miembros’.

El principio de aplicacion inmediata

1.5. Por su parte, el principio de aplicacion inmediata asegura la vinculatoriedad
y exigibilidad de la normativa comunitaria. Asi, se refiere a las obligaciones
que las disposiciones comunitarias generan en los Paises Miembros.

1.6. El principio de aplicacién inmediata se encuentra previsto en el Articulo 3
del Tratado de Creacién del TICA que establece lo siguiente:

«Articulo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o de la Comision y las Resoluciones de la Secretaria General
seran directamente aplicables en los Paises Miembros a partir de la fecha
de su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas
sefialen una fecha posterior.

Cuando su texto asi lo disponga, las Decisiones requeriran de incorporacion
al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicara la fecha de
su entrada en vigor en cada Pais Miembro.»

1.7. La jurisprudencia de este Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones
sobre la definicion, alcances e importancia del principio de aplicacion
inmediata en el ordenamiento juridico comunitario andino. Asi, en la accion
de incumplimiento recaida en el Proceso 3-Al-96 de fecha 24 de marzo de
1997, este 6rgano jurisdiccional sefialé lo siguiente:

«..La sola suposicién de que las Decisiones de la Comisién o las
Resoluciones de la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada
uno de los Paises Miembros, antes de su aplicacion interna, habria
conducido a negar la existencia de un derecho comunitario andino.

()

Este principio ha sido recogido también por los Presidentes Andinos al
reiterar “la aplicacion directa de las Decisiones de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, segun se establece en el articulo 3 del Tratado de Creacién
del Tribunal de Justicia, e instruir a las autoridades nacionales para que las

Hugo R. Gomez Apac, El Ordenamiento Juridico Comunitario Andino, en AAVV. (Hugo R. Gomez
Apac, Director), Apunfes de Derecho Comunitario Andino. A propésito de los 50 afios de la
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apliquen sin restricciones y promuevan su difusion”. (Consejo Presidencial
Andino. Acta de Caracas, mayo 18 de 1991).

En la Comunidad Andina la aplicacion directa del derecho comunitario se
deriva tanto de la norma positiva como de la jurisprudencia. El articulo 3 del
Tratado de Creacion del Tribunal, expresa que “Las Decisiones de la
Comisién seran directamente aplicables en los Paises Miembros a partir de
la fecha de su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las
mismas sefialen una fecha posterior”.»

1.8. Como se puede apreciar, el TICA ha resaltado la importancia de este
principio, precisando que la sola suposicién de que las disposiciones
comunitarias tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de los Paises
Miembros, antes de su aplicacion interna, conduciria a negar la existencia
misma de un derecho comunitario andino. Tal como lo concibe este
Tribunal, la existencia del derecho comunitario andino depende, entre otros
principios, del atributo de aplicacién inmediata de sus disposiciones.

1.9. En vinculacion con ello, el Tribunal también ha destacado el caracter
imperativo de las disposiciones del ordenamiento juridico comunitario
andino para los Paises Miembros?, en los siguientes términos:

«...ha de tenerse en cuenta, ademas, que el ordenamiento juridico del
Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicacion obligatoria en todos los
Paises Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por
supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los
organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho
ordenamiento, el cual regula el proceso de la integracion que se cumple en
una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andinec...»

(Subrayado agregado)

1.10. Asimismo, en la Interpretacién Prejudicial N° 2-1P-88, el TJCA afianzé su
criterio anterior precisando que los Paises Miembros se encuentran
prohibidos de formular reservas o desistir de aplicar las disposiciones
comunitarias, escudandose en disposiciones de su orden interno. De
manera textual, se sefald lo siguiente:

«...Estos, [se refiere a los Paises Miembros] frente a la norma comunitaria,
no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni
pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o practicas usuales
de su orden interno para justificar el incumplimiento o la_alteracién de
obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en
la integracion regida por las normas del ordenamiento juridico andino, los
Paises Miembros estan comprometidos “a no adoptar ni emplear medida

& Este criterio fue esbozado en la Sentencia de la accion de nulidad recaida en el Proceso 2-N-86 de
fecha 10 de junio de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 21 del 15 de
julio de 1987, y ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales nimeros 29-1P-95 de fecha 8 de
noviembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 242 del 22 de enero de
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6.9.

6.10.

6.11.

SN

puede impedir ni oponerse a la importacién paralela de productos
originales identificados con dicha marca.

¢Para realizar una importacion paralela se requiere el consentimiento
ylo autorizacion del distribuidor exclusivo del producto identificado
con una marca especifica, de su titular o de su licenciatario?

No, toda vez que la importacion paralela es aquella efectuada precisamente
por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado (v.g.,
un licenciatario exclusivo). Es decir, estamos frente a una operacion
comercial que se efectiia con un producto de marca legitima, pero fuera de
la cadena comercial oficial en un territorio determinado.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante
debera remitirse a lo sefialado en el Tema 4 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

¢Las importaciones paralelas realizadas por un tercero sobre
productos originales, a un Pais Miembro de la CAN, pueden ser
consideradas libre y licitas dentro del comercio?

Si, en la medida que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos
en el tema 4 del Apartado E de la presente Interpretacion Prejudicial, y las
demas disposiciones nacionales que resulten aplicables a las operaciones
comerciales de importacion de mercaderias.

La concesion de una medida en frontera para un caso anterior,
;iconstituye precedente vinculante para futuras solicitudes de
medidas en frontera del titular de la marca, distribuidor autorizado o
licenciatario?

La Decision 486 no dispone que las decisiones de la autoridad nacional
competente sobre medidas en frontera puedan constituir o no precedentes
vinculantes para la propia autoridad. En consecuencia, de conformidad con
el principio de complemento indispensable, debe observarse lo dispuesto
en la legislacién nacional correspondiente.

Corresponde aclarar que no se esta afirmando que la autoridad nacional
competente no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones.
Asimismo, es evidente que las autoridades nacionales tienen la obligacion
de hacer un analisis juridico en cada caso concreto, teniendo en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada tramite.

En efecto, sobre la base de los principios de igualdad, confianza legitima,

predictibilidad y proscripcion de la arbitrariedad, las autoridades
administrativas deben actuar con coherencia con relacion a fallos anteriores

28
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6.12.

B6.13

anterior, si es que entre ambos casos existe identidad de las partes, los
hechos y la norma aplicable.

Sin embargo, los precedentes administrativos no constituyen criterios
petrificados inmutables, por lo que las autoridades administrativas pueden
apartarse de ellos siempre que justifiquen adecuadamente las razones del
apartamiento.

En el marco del Articulo 158 de la Decision 486, ;Qué significa que
una persona economicamente vinculada al titular pueda ejercer
influencia decisiva con respecto a la explotacién de los derechos
sobre la marca?

Cuando la norma enuncia «persona economicamente vinculada al titular»
lo que intenta decir es que no es necesaria la existencia del consentimiento
de este ultimo, toda vez que bastaria la existencia del vinculo econémico.

Es por esto que el Articulo 158 de la Decision 486, define «persona
economicamente vinculada» de la siguiente manera:

«A los efectos del parrafo precedente se entendera que dos personas
estan econdmicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa
o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a
la explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero
puede ejercer tal influencia sobre ambas personas».

Se debe entender, como persona econdmicamente vinculada al titular, a
aquella que, de manera directa o indirecta, influye de manera decisiva
respecto de la explotacion sobre los derechos de la marca.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante
debera remitirse a lo sefialado en el Tema 4 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

Tomando en cuenta que una licencia de uso tiene como funcién la
«explotacién» de una marca registrada, con el fin de ampliar el campo
de accion de la marca o para la penetracion en determinados
mercados, ;Cual es el alcance de esa «explotacién» dentro del marco
de las Licencias de Uso de una marca?

Tal como se sefialé en las respuestas a las preguntas 6.3. y 6.4., el
licenciatario queda habilitado para ejercer el derecho del uso de la marca
(explotaria) en las condiciones, términos y limites establecidos por
ambas partes en el respectivo contrato, en aplicacién del principio de
autonomia de la voluntad de las partes.

ara complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante
era remitirse a lo sefialado en el Tema 5 del Apartado E de la presente

29
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Interpretacion Prejudicial.

6.14. i Qué efectos juridicos tiene el registro de una licencia de uso de una

marca en la oficina nacional competente?

El registro de una licencia de uso de una marca en la oficina nacional
competente tiene como finalidad dar la debida publicidad a ese acto, para
que surta efectos frente a terceros.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante
debera remitirse a lo sefialado en el Tema 5 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

6.15. ¢La Licencia de uso de una marca implica inicamente la autorizacion

del uso de la marca?

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante debera
remitirse a lo sefalado en las respuestas 6.3. y 6.4. asi como lo sefialado
en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretacion Prejudicial.

6.16. ¢ El registro de una licencia de uso de una marca sobre la base de un

6.17.

contrato, que ademas incluye otros aspectos de comercio (publicidad,
reglas de atencién al consumidor, distribucion exclusiva, etc.), implica
que la oficina nacional competente reconozca todos los aspectos
ajenos a la naturaleza de la licencia de uso de marca?

No, tal como se sefiald en la respuesta a la pregunta 6.14, el registro del
contrato de licencia de uso de una marca, sea que se trate de un contrato
especifico con el unico objeto de conceder una licencia, o que se trate de
un contrato comercial o mercantil, en el que se incluyan disposiciones
vinculadas con la licencia de uso de una marca, por ejemplo un contrato de
franquicia o de distribucion, tiene por finalidad dar la debida publicidad al
contrato de licencia, a fin de que surta efectos frente a terceros. De tal
manera que ese registro no genera ninguna obligacién para la oficina
nacional competente, en relacion con el reconocimiento de otros aspectos
ajenos a la licencia de derechos de propiedad intelectual.

Tomando en cuenta que un producto original salio licitamente de la
esfera de comercializacion regular del titular ;La calidad de
licenciatario o de distribuidor exclusivo, implica también la facultad
de impedir que terceros importen productos originales?

En aplicacion del principio de autonomia de la voluntad de las partes, el
contrato de licencia de uso de la marca podria facultar al licenciatario para
ejercer tambien el jus prohibendi contra terceros que pretendan realizar un
uso indebido de la marca. Sin embargo, aun en esa hipétesis, y en el caso
de las importaciones, el licenciatario no podria impedir que terceros
Nnporten productos originales, siempre y cuando cumplan con las
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6.18.

6.19.

B.20.

condiciones y requisitos para que esa operacion sea considerada como una
importacién paralela, de conformidad con lo sefialado en el Tema 4 del
Apartado E de la presente Interpretacion Prejudicial.

¢Puede un tercero importador, distinto al representante, distribuidor
autorizado o un licenciatario, importar productos originales?

Si, en la medida que se cumpla con las condiciones o requisitos para que
esa operacion sea considerada como una importacion paralela, de
conformidad con lo sefialado en el Tema 4 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

¢Cuando una importacion paralela, de productos con la marca
original, es realizada sin el consentimiento de un tercero autorizado o
un licenciatario, puede considerarse que los derechos de la marca
quedan agotados?

El Articulo 158 de la Decision 486 establece la figura del agotamiento de
derechos de propiedad intelectual, la cual opera en dos escenarios:

() Agotamiento nacional del derecho: Una vez efectuada la primera
venta de un producto por parte del titular o quien ostente los derechos
de uso exclusivo de la marca que lo distingue, en un determinado
territorio, este no podra oponerse a la futura comercializacion de dicho
producto por parte de terceros en ese territorio.

(i) Agotamiento internacional del derecho: El titular o quien ostente los
derechos de uso exclusivo de una marca en un determinado territorio
(mercado), no podra oponerse a la comercializacion de productos gue
han sido introducidos en ese territorio (mercado) por medio de una
importaciéon paralela, siempre que esa operacion cumpla con las
caracteristicas, condiciones y requisitos analizados en el Tema 4 del
Acapite E de la presente Interpretacion Prejudicial.

Los Derechos de un titular, sobre su marca, se agotan legalmente a
partir de la venta del producto a un tercero, consiguientemente ;ese
tercero puede realizar actos de exportacion y/o importaciéon de dichos
productos?

Si. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier
pais, no puede bajo la figura del ius prohibendi, impedir que terceros
realicen actos de comercio, lo que incluye las operaciones de importacion
y/o exportacion, ya que al ser un producto original y no haber sufrido
manipulacion o alteracién, no existe ningun tipo de infraccién.
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Autoridad Consultante al resolver el proceso interno N° MEF-18/2021, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo
128 parrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacién Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano®* y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-
J-TJCA-2021.
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Luis Felipe Aguilar Feijod
SECRETARIO

\

Notifiguese 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.






