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PROCESO 49-1P-2009

Interpretacion prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los articulos 238, 245,
248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decision 486 de 14 de septiembre de 2000,
expedida por la Comisién de la Comunidad Andinay, de oficio, de los articulos
258y 268 de la misma normativa, y de los articulo 1, 2, 3y 4 de la Decisién 632 de
6 de abril de 2006, expedida por la Comisién de la Comunidad Andina, con
fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital
No. 1l delo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno
N°9911-MH. Actor: Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal.
Datos de pruebay otrainformacion no divulgada.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho dias
del mes de agosto del afio dos mil nueve, proce-
de a resolver la solicitud de Interpretacion Preju-
dicial formulada por la Segunda Sala del Tribu-
nal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administra-
tivo, Quito, Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretaciéon prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el articulo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
asi como con las exigencias del articulo 33 del
Tratado de Creacion, por lo que, su admisién a
tramite fue considerada procedente en el auto
emitido el 28 de mayo de 2009.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
cion allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:

Il. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD PHARMABRAND
S.A.

Demandados: SOCIEDAD MERCK & CO. INC
SOCIEDAD MERCK FROSST
CANADA INC.
SOCIEDAD MERCK SHARP &
DOME (A.l.) CORP.

1. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la

solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados, se encuentran:

1. La sociedad PHARMABRAND S.A., el 2 de
julio de 2001, solicit6 registro sanitario para
los medicamentos OSTEOPLUS (tabletas de
10 mg) y OSTEOPLUS (tabletas de 70 mq).
Anexo la siguiente informacién confidencial
no divulgada y/o secreto empresarial:

Formula Cuali — Cuantitativa.

Método de Manufactura.

Interpretacion del Codigo de lote.
Estabilidad Fisico — Quimica.

Certificado de analisis del lote en tramite.
Especificaciones del producto terminado.
= Especificaciones del material de envase y
empaque.

2. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina
Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante
Resolucién de 12 de octubre de 2001, resol-
vi6 conceder los registros sanitarios:

= Registro sanitario No. 01548-MAC-10-01
para el medicamento OSTEOPLUS (table-
tas de 10 mg).

= Registro sanitario No. 01549-MAC-10-01
para el medicamento OSTEOPLUS (table-
tas de 70 mg).

3. Lasociedad PHARMABRAND S.A., el 13 de
agosto de 2001, solicité registro sanitario para
los medicamentos COXIB (tabletas de 25
mg) y COXIB (tabletas de 12.5 mg). Anexo
a la solicitud la siguiente informacion confi-
dencial no divulgada y/o secreto empresarial:

= Fdrmula Cuali — Cuantitativa.
= Método de Manufactura.
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Interpretacion del Codigo de lote.
Estabilidad Fisico — Quimica.

Certificado de andlisis del lote en tramite.
Especificaciones del producto terminado.
Especificaciones del material de envase y
empagque.

. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina
Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante
Resolucién de 23 de enero de 2002, resolvio
conceder los siguientes registros sanitarios:
= Registro sanitario No. 01769-MAC-10-02
para el medicamento COXIB (tabletas de
25 mg).

Registro sanitario No. 01789-MAC-02-02
para el medicamento COXIB (tabletas de
12.5 mg).

. Las sociedades MERCK & CO., INCy MERCK
SHARP & DOME (I.A.) CORP, solicitaron el
29 de septiembre de 2001 al Instituto Nacio-
nal de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo
Izquieta Pérez”, una inspeccién para exami-
nar la documentaciéon presentada por la so-
ciedad FARMACID en el registro sanitario del
producto OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg y
10 mg). Fundamentaron su peticién en que
probablemente reproducen informacién no di-
vulgada de su producto FOSAMAX (tabletas
de 10mg y 70 mg).

. Mediante esta diligencia, las sociedades so-
licitantes supuestamente accedieron a infor-
macion de la sociedad PHARMABRAND S.A.
La sociedad FARMACID S.A., no es titular
del registro sanitario del medicamento
OSTEOPLUS.

. El Director Nacional de Propiedad Industrial,
mediante Resolucion de 5 de octubre de 2001,
acepto la solicitud de tutela administrativa de
los derechos de propiedad industrial de las
sociedades MERCK & CO., INC y MERCK
SHARP & DOME (I.A.) CORP, por supuesta
infraccién de la sociedad FARMACID S.A.

. El Director Nacional de Propiedad Industrial,
mediante Resolucion de 28 de noviembre de
2001, resolvio realizar una inspeccion al INS-
TITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICI-
NA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PE-
REZ", con el objetivo de examinar la docu-
mentacion presentada por la sociedad FAR-

10

11.

12.

B.

MACID S.A. al solicitar el registro sanitario
del medicamento OSTEOPLUS. No se tuvo
en cuenta que el titular del registro sanitario
de OSTEOPLUS era la sociedad PHARMA-
BRAND S.A.

. Elinforme del perito concluy6, que las formu-

las de los productos FOSAMAX y OSTEO-
PLUS son parecidas pero no bioequivalentes,
ya que pertenecen a distintos lotes de fabri-
cacion y son elaborados en laboratorios dife-
rentes. En una ampliacion del informe, el
perito lleg6 a la conclusion de que no existia
reproduccién de datos.

. Las sociedades MERCK & CO., INCy MERCK
FROSST CANADA INC, mediante comuni-
cacion de 22 de febrero de 2002, advierten a
la sociedad FARMACID S.A. para que se
abstenga de ejecutar actos violatorios de
sus derechos sobre la patente “COMPOSI-
CIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UNA
SOLA VEZ AL DIA DE ENFERMEDADES
EN LAS QUE INTERVIENE LA CICLOOXI-
GENASA-2", ya que consideran que el pro-
ducto COBIX reproduce el producto ROFE-
COXIB.

De conformidad con lo anterior, la sociedad
PHARMABRAND S.A. decidi6 suspender el
proceso de fabricacion de COBIX, asi como
su lanzamiento en Ecuador y en otros pai-
ses, lo que signific6 inmensas pérdidas eco-
nomicas.

Las sociedades demandadas también soli-
citaron inspecciones a las oficinas de las
sociedades FARMACID S.A. y PHARMA-
BRAND S.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.

La sociedad demandante soporta su demanda

en

1.

los siguientes argumentos:

Sostiene, que el articulo 261, inciso 2, de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comuni-
dad Andina, protege los secretos empresa-
riales y/o informacién confidencial.

. Argumenta, que la informacion presentada

por la sociedad PHARMABRAND S.A. para
obtener el registro sanitario de los productos
OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considera-
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da como secreto empresarial y/o informacion
confidencial. Por lo tanto, la Entidad encar-
gada del registro sanitario debié resguardar-
los contra todo uso desleal.

3. Manifiesta, que los actos realizados por las
sociedades demandadas, tenian como finali-
dad la adquisicién y uso ilegal de la informa-
cioén confidencial mencionada.

4. Aduce, que las sociedades demandadas han
cometido los siguientes actos de competen-
cia desleal:

= Adquisicion y uso de informacién confiden-
cial en relacién con el producto OSTEO-
PLUS. Lo anterior, mediante la utilizacion
de mecanismos legales improcedentes.

= Mediante improcedentes mecanismos le-
gales y espionaje industrial, las demanda-
das adquirieron conocimiento de futuros
lanzamientos y comercializacion de los
productos de la sociedad PHARMABRAND
S.A. Esto les permitié mantener una posi-
cion dominante en el mercado farmacéuti-
co.

= Las acciones realizadas por las demanda-
das, son ilegitimos mecanismos de pre-
sion para que la sociedad PHARMABRAND
S.A. no comercialice sus productos en el
mercado. Son instrumentos de abuso del
derecho.

»= Las sociedades demandadas se aprove-
charon de la situacion y realizaron gran-
des ventas.

C. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

Las sociedades demandadas contestan la de-
manda de la siguiente manera:

1. Sostienen, que la figura del abuso del dere-
cho pertenece a la responsabilidad civil
extracontractual y no al derecho de propie-
dad industrial.

2. Afirman, que las acciones realizadas se
circunscribieron a los mecanismos consagra-
dos para la defensa y proteccion de los dere-
chos de propiedad intelectual. Dichos meca-
nismos judiciales y administrativos se utili-
zan cuando hay una posible violacion de los
mencionados derechos. Esto ocurrié en el

caso de los productos COXIB y OSTEOPLUS,
ya que de hechos objetivos se pudo deducir
que con aquellos se estaban violando secre-
tos empresariales en relacién con el producto
FOSAMAX de la sociedad MERCK & CO.
INC, y los derechos sobre la patente en rela-
cién con el producto ROFECOBIX de las so-
ciedades MERCK & CO., INC y MERCK
FROSST CANADA INC.

. Agregan, que acudir a la autoridad competen-

te en un proceso legal no es contrario a las
practicas leales de comercio; mucho menos
podria considerarse como fraude. Lo que in-
teresaba en el presente caso era proteger los
derechos de propiedad intelectual de las so-
ciedades demandadas. Ademas, toda la in-
formacion fue entregada al perito designado
por la Direccion Nacional de Propiedad Indus-
trial.

. Sostienen, que la sociedad demandante re-

produce en forma parcializada el informe del
perito.

. Argumentan, que en los certificados de regis-

tro sanitario de los productos COXIB y OS-
TEOPLUS, aparece que éstos son elabora-
dos por FARMACID S.A.

. Aducen, que la sociedad demandante con-

funde los conceptos de secreto industrial y
secreto empresarial.

. Manifiestan, que no es cierto que se hubiera

querido acceder a informacién confidencial
de la demandante, ya que dichos datos ja-
mas se presentaron al Organismo encargado
del registro sanitario. Agrega, que el Director
Nacional de Propiedad Industrial nunca orde-
no la divulgacion de ningln secreto industrial
a las partes.

. Arguyen, que la sociedad demandante no

cred una entidad quimica nueva; tampoco ha
presentado informes de ensayos y pruebas
toxicoldgicas y farmacolégicas que supon-
gan un esfuerzo considerable. La informacion
entregada no relne dichas calidades y, por lo
tanto, no esta sujeta a ningun tipo de protec-
cion.

. Afirman, que las sociedades demandadas no

han adquirido, usado o divulgado secretos
empresariales de la demandante.
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IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la via preju-
dicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Juridico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacion uniforme en el
territorio de los Paises Miembros.

V.NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretacion se solicita son:
los articulos 20, literal d), 50, 51, 52, 75 literal
e), 238, 240, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266
y 267 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, Unicamente se interpre-
taran las siguientes normas: 238, 245, 248,
259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Las demas normas solicitadas no son pertinen-
tes al caso particular y, por lo tanto, no seran
interpretadas.

El Tribunal, de oficio, interpretara las siguientes
normas: articulos 258 y 268 de misma normati-
va, asi como los articulos 1, 2, 3y 4 la Decision
632 de la Comision de la Comunidad Andina.

A continuacién, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:

DECISION 486

(...)
Articulo 238

“El titular de un derecho protegido en virtud
de esta Decision podra entablar accion ante
la autoridad nacional competente contra cual-
quier persona que infrinja su derecho. Tam-
bién podra actuar contra quien ejecute actos
gue manifiesten la inminencia de una infrac-
cion.

Si la legislacién interna del Pais Miembro lo
permite, la autoridad nacional competente po-
dra iniciar de oficio, las acciones por infrac-
cion previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cual-
quiera de los cotitulares podra entablar la

accion contra una infraccion sin, que sea ne-
cesario el consentimiento de los demas, sal-
vo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(...)
Articulo 245

“Quien inicie o vaya a iniciar una accion por
infraccion podra pedir a la autoridad nacional
competente que ordene medidas cautelares
inmediatas con el objeto de impedir la comi-
sion de la infraccién, evitar sus consecuen-
cias, obtener o conservar pruebas, o asegu-
rar la efectividad de la accion o el resarci-
miento de los dafios y perjuicios.

Las medidas cautelares podran pedirse antes
de iniciar la accion, conjuntamente con ella o
con posterioridad a su inicio.”

¢.)

Articulo 248

“Cuando se hubiera ejecutado una medida
cautelar sin intervencion de la otra parte, ella
se notificara a la parte afectada inmediatamen-
te después de la ejecucion. La parte afectada
podra recurrir ante la autoridad nacional com-
petente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medi-
da cautelar ejecutada sin intervencion de la
otra parte quedara sin efecto de pleno dere-
cho si la accion de infraccion no se iniciara
dentro de los diez dias siguientes contados
desde la ejecucién de la medida.

La autoridad nacional competente podra mo-
dificar, revocar o confirmar la medida cautelar.”

(...)
Articulo 258

“Se considera desleal todo acto vinculado a
la propiedad industrial realizado en el ambito
empresarial que sea contrario a los usos y
practicas honestos.”

Articulo 259
“Constituyen actos de competencia desleal

vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:
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a) cualquier acto capaz de crear una confu-
sion, por cualquier medio que sea, respec-
to del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un com-
petidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio
del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la activi-
dad industrial o comercial de un competi-
dor; o,

¢) las indicaciones o aseveraciones cuyo em-
pleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al publico a error sobre la naturale-
za, el modo de fabricacion, las caracteris-
ticas, la aptitud en el empleo o la cantidad
de los productos.”

(...)
Articulo 260

“Se considerara como secreto empresarial
cualquier informacion no divulgada que una
persona natural o juridica legitimamente po-
sea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea
susceptible de transmitirse a un tercero, en
la medida que dicha informacién sea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto
0 en la configuracion y reunion precisa de
sus componentes, no sea generalmente
conocida ni facilmente accesible por quie-
nes se encuentran en los circulos que
normalmente manejan la informacién res-
pectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables
tomadas por su legitimo poseedor para
mantenerla secreta.

La informacién de un secreto empresarial po-
dra estar referida a la naturaleza, caracteris-
ticas o finalidades de los productos; a los
métodos o procesos de produccién; o, a los
medios o formas de distribucion o comer-
cializacién de productos o prestacion de ser-
vicios.”

Articulo 261

“A los efectos de la presente Decision, no se
considerara como secreto empresarial aque-

lla informacion que deba ser divulgada por
disposicion legal o por orden judicial.

No se considerara que entra al dominio publi-
co o0 que es divulgada por disposicion legal,
aquella informacion que sea proporcionada a
cualquier autoridad por una persona que la
posea, cuando la proporcione a efecto de
obtener licencias, permisos, autorizaciones,
registros o cualesquiera otros actos de auto-
ridad”.

Articulo 262

“Quien licitamente tenga control de un secre-
to empresarial, estara protegido contra la di-
vulgacién, adquisicion o uso de tal secreto de
manera contraria a las practicas leales de
comercio por parte de terceros. Constituiran
competencia desleal los siguientes actos rea-
lizados respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorizacion de su poseedor
legitimo, un secreto empresarial al que se
ha tenido acceso con sujecién a una obli-
gacion de reserva resultante de una rela-
cion contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorizacion de
su poseedor legitimo, el secreto empresa-
rial referido en el inciso a) con animo de
obtener provecho propio o de un tercero o
de perjudicar a dicho poseedor;

¢) adquirir un secreto empresarial por me-
dios ilicitos o contrarios a los usos comer-
ciales honestos;

d) explotar, comunicar o divulgar un secreto
empresarial que se ha adquirido por los
medios referidos en el inciso ¢);

e) explotar un secreto empresarial que se ha
obtenido de otra persona sabiendo, o de-
biendo saber, que la persona que lo co-
municé adquirio el secreto por los medios
referidos en el inciso ¢), o que no tenia
autorizacion de su poseedor legitimo para
comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresa-
rial obtenido conforme al inciso e), en pro-
vecho propio o de un tercero, o para perju-
dicar al poseedor legitimo del secreto em-
presarial; o,
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Un secreto empresarial se considerara ad-
quirido por medios contrarios a los usos co-
merciales honestos cuando la adquisicion re-
sultara, entre otros, del espionaje industrial,
el incumplimiento de un contrato u otra obli-
gacion, el abuso de confianza, la infidencia,
el incumplimiento de un deber de lealtad, o la
instigacion a realizar cualquiera de estos ac-
tos.”

(.)

Articulo 266

“Los Paises Miembros, cuando exijan, como
condicion para aprobar la comercializacion
de productos farmacéuticos o de productos
guimicos agricolas que utilizan nuevas enti-
dades quimicas, la presentacion de datos de
pruebas u otros no divulgados cuya elabora-
cién suponga un esfuerzo considerable, pro-
tegeran esos datos contra todo uso comer-
cial desleal. Ademas, los Paises Miembros
protegeran esos datos contra toda divulga-
cion, excepto cuando sea necesario para pro-
teger al publico, o salvo que se adopten me-
didas para garantizar la proteccién de los
datos, contra todo uso comercial desleal.

Los Paises Miembros podran tomar las medi-
das para garantizar la proteccién consagrada
en este articulo.”

Articulo 267

“Sin perjuicio de cualquier otra accion, quien
tenga legitimo interés podra pedir a la autori-
dad nacional competente que se pronuncie
sobre la licitud de algun acto o practica co-
mercial conforme a lo previsto en el presente
Titulo.”

Articulo 1

“El Pais Miembro que asi lo considere podra
incluir, dentro de las medidas a las que se re-
fiere el segundo parrafo del articulo 266 de la
Decision 486, el establecimiento de plazos
durante los cuales no autorizara a un tercero
sin el consentimiento de la persona que pre-
sentd previamente los datos de prueba, para
que comercialice un producto con base en
tales datos”.

Articulo 2

“A efectos de los procedimientos de aproba-
cién de las medidas de proteccion, el Pais
Miembro podra establecer las condiciones
bajo las cuales exigira la presentacion de la
informacion sobre los datos de prueba u otros
no divulgados”.

Articulo 3

“Cuando un Pais Miembro considere que la
proteccion de los datos de prueba otorgada
en su territorio conforme al articulo 1 de la
presente Decisién, resultara perjudicial para
la salud publica o la seguridad alimentaria
internas, su autoridad nacional competen-
te podréa eliminar o suspender dicha protec-
cion”.

Articulo 4

“Los Paises Miembros informaran a la Secre-
taria General sobre la utilizacion que hagan
de la facultad prevista en el articulo 1 de la
presente Decisién. La Secretaria General re-
mitira a los demas Paises Miembros dicha
informacién”.

V1. CONSIDERACIONES.
(...)
Procede el Tribunal a realizar la interpretacion
Articulo 268 prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos:

“La accion por competencia desleal confor-
me a este Titulo prescribe a los dos afios
contados desde que se cometidé por Ultima
vez el acto desleal, salvo que las normas
internas establezcan un plazo distinto.”

A. Del secreto empresarial en la Decisién 486.

B. Proteccion de los datos de prueba y otra
informacién no divulgada en la Decisién 486.
DECISION 632 C. Adquisicién del secreto empresarial como
medio para la comision de actos de compe-
(...) tencia desleal. El espionaje industrial.
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D. De las acciones de competencia desleal. Po-
sibilidad de indemnizacion de dafios y perjui-
cios.

E. Las acciones por infraccién de derechos de
propiedad industrial. Sus requisitos basicos.
Las medidas cautelares.

A.DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA DE-
CISION 486.

La sociedad demandante argumento, que la in-
formacion presentada para obtener el regis-
tro sanitario de los productos OSTEOPLUS y
COXIB, debe ser considerada como secretos
empresariales y/o informacion confidencial. En
consecuencia, es pertinente que el Tribunal
aborde el tema del secreto empresarial en la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

El Titulo XVI de la Decision 486, denominado
“De la Competencia Desleal Vinculada a la Pro-
piedad Industrial”, se encuentra dividido en tres
capitulos, a saber: 1. De los actos de compe-
tencia desleal, 2. De los secretos empresaria-
les, y 3. De las acciones por competencia des-
leal.

En efecto, es en el gran campo de la competen-
cia desleal que la regulacion de los secretos
empresariales o industriales cobra suntuosa im-
portancia. Los articulos 260 a 266, que confor-
man el mencionado Capitulo Il, se ocupan de
los secretos empresariales, estableciendo cier-
tas reglas para salvaguardarlos de las practicas
desleales de comercio.

Las empresas en el curso de su actividad eco-
némica, desarrollan un acervo de conocimientos
en torno a los productos que fabrican o a los
servicios que prestan, asi como en lo que con-
cierne a sus métodos de produccién y a sus
formas de distribucion.

Este conjunto de conocimientos y datos poseen
una gran utilidad y valor comercial y, en conse-
cuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del
secreto empresarial, siempre y cuando se cum-
plan los requisitos normativos para el efecto. El
articulo 260 define el secreto empresarial con
las siguientes caracteristicas:

e Es cualquier informacién no divulgada. Es
decir que sea secreta.

e Que sea poseida legitimamente por una per-
sona juridica o natural. Es decir, que no sea
adquirida por medio de actividades contrarias
al ordenamiento juridico.

e Que dicha informacién pueda usarse en algu-
na actividad productiva, industrial o comer-
cial.

e Que dicha informacién pueda transmitirse a
un tercero.

Ademés de lo anterior, el mencionado articulo
determina ciertas condiciones que debe cumplir
la informacion para que sea considerada como
secreta:

e Que la informacién en su conjunto o en su
sistema no sea conocida o facilmente acce-
sible por las personas que generalmente ma-
nejan datos de la misma naturaleza. Si se
llegare a conocer fragmentos aislados de la
informacién pero el todo sistematico de datos
gqueda resguardado, el sistema como tal aun
puede ser considerado como secreto. Para
que opere esta condicion, es necesario que
el titular de la informacion tome las medidas
respectivas para que la misma no sea facil-
mente aprendida por el publico interesado en
adquirirlas.

e Que la informacién tenga un valor comercial
por ser secreta. El secreto empresarial es
protegible siempre que pueda ser usado en
una actividad productiva, industrial o comer-
cial, lo que se traduce en informacién con
una gran importancia econdmica para su titu-
lar. De lo que se trata es de impedir que ter-
ceros utilicen y se aprovechen de la inver-
sién, el esfuerzo y la utilidad que representa
esta informacion confidencial.

e Que el titular o poseedor de la informacién
haya establecido medidas razonables para
mantenerla en secreto. La razonabilidad de la
medida, se tiene que determinar en relaciéon
con el circulo donde se desenvuelven las per-
sonas que normalmente manejan informacion
de similares caracteristicas. No es lo mismo
el andlisis de razonabilidad que se hace en el
circulo de empresas farmacéuticas, donde el
personal quimico farmacéutico se encuentra
capacitado para hacer deducciones y proce-
sos complejos para obtener informacion, que
el que se debe hacer en relacién con perso-
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nas que se dedican al negocio de los restau-
rantes.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones ha
precisado que la proteccién que se le otorga al
secreto industrial o empresarial tiene un grado
menor que el otorgado a las invenciones y los
signos distintivos:

“(...) La norma comunitaria concede, bajo
una serie de condiciones, a quien posee lici-
tamente dicha informacion bajo control, una
forma de tutela parcial y relativa, menor a la
prevista para las invenciones y los signos
distintivos, cuyo propésito es asegurar a su
titular la posesion y uso de tal informacion
mientras subsistan las condiciones esta-
blecidas al efecto, y sin perjuicio del limite
gue deriva de la tutela de los derechos funda-
mentales de alcance colectivo. "?

En lo principal, la proteccién especial no se
concreta en la atribucion de un derecho de pro-
piedad sobre la informacién objeto del secreto,
sino en la prohibicién impuesta a los terceros, a
tenor de lo previsto en el articulo 262 de la De-
cisién 486. Se protege, de manera general, al
secreto empresarial de la adquisiciéon, explota-
cién, comunicacién o divulgacion sin el consen-
timiento de su titular y de manera contraria a los
usos comerciales honestos.

Se entiende, que la informacién ha sido adquiri-
da por medios contrarios a los usos comercia-
les honestos cuando, por ejemplo, ha sido obte-
nida a través del espionaje industrial, o por
virtud del incumplimiento de una obligacién con-
tractual o de un deber de lealtad, del abuso de
confianza o de la infidencia. Se trata, de una
prohibicién dirigida a preservar la competencia
leal y a proteger a competidores y consumido-
res en el mercado, asi como, a prevenir el apro-
vechamiento injusto de la informacién constituti-
va del secreto industrial.

Al tenor de los articulos 264 y 265, la prohibi-
cién alcanza también al tercero autorizado para
usar la informacién, quien tendra la obligacion
de no divulgar el secreto empresarial por ningun
medio, salvo pacto en contrario, asi como a
cualquier persona que, con motivo de su traba-

L Interpretacion Prejudicial de 12 de noviembre de 2008,
expedida en el proceso 104-1P-2008

jo, empleo, cargo, puesto, desempefio de su pro-
fesion o relacién de negocios, tenga acceso a
un secreto industrial sobre cuya confidenciali-
dad se le haya prevenido; este ultimo, debera
abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin
causa justificada y sin consentimiento de la per-
sona que lo guarde o de su usuario autorizado.

Al contrario, no sera objeto de la tutela propia
del secreto empresarial, como lo dispone el ar-
ticulo 261 de la Decisién 486, la informacién que
deba ser divulgada por disposicion legal o por
orden judicial, ni aquella que sea del dominio
publico. En estos casos, se entiende que la
informacién ha dejado de ser secreta y, por lo
tanto, ha dejado de cumplirse una de las condi-
ciones necesarias para que la proteccién sub-
sista. La norma comunitaria, con estos supues-
tos, hace prevalecer el interés colectivo que,
conectado con bienes juridicos de rango funda-
mental como el de la salud, ha de preferirse
sobre el interés del poseedor o titular de la
informacion protegida por el secreto industrial.

La propia norma aclara, que la informacion que
sea proporcionada a la autoridad competente
para obtener licencias, permisos, autorizacio-
nes, registros u otros actos de autoridad, no
sera considerada como parte del dominio publi-
co 0 como aquella que es divulgada por orden
judicial.

Esto Gltimo, empata con el tema de los datos
de prueba. Este tipo de informacién hace parte
de la regulacion del secreto empresarial, pero
por su connotacién e importancia para el caso
particular merece una mencioén especial en el
siguiente acapite de la presente providencia.

De conformidad con todo lo anteriormente esta-
blecido, el Juez Consultante debera determinar
si la informacién presentada por la sociedad
PHARMABRAND S.A. para obtener el regis-
tro sanitario de los productos OSTEOPLUS y
COXIB, debe ser considerada como secreto
empresarial y, en esta medida, determinar si
debe protegerse de conformidad con la normati-
va comunitaria.

B. PROTECCION DE LOS DATOS DE PRUEBA
Y OTRA INFORMACION NO DIVULGADA
EN LA DECISION 486.

Las sociedades demandadas argumentaron,
que la demandante no cre6 una entidad quimica
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nueva, ni tampoco presenté informes de ensa-
yos y pruebas toxicolégicas y farmacologicas
gue supongan un esfuerzo considerable. En este
marco, el Tribunal procedera a abordar el tema
de la proteccién de los datos de prueba y otra
informacion no divulgada.

Como ya se advirtio, la proteccion de los datos
de prueba y otra informacion no divulgada, por
su especial importancia, merece una regulaciéon
especial dentro del marco de los secretos em-
presariales. El complejo normativo que regula el
tema, se encuentra compuesto por el articulo
266 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina y la Decisién 632 de la mis-
ma Comisién.

El articulo 266 regula la proteccion de dos tipos
de informacion: los datos de prueba y otros da-
tos no divulgados. Por los primeros, se entiende
aquella informacion contenida en experimentos,
ensayos, examenes, tanteos, etc., para deter-
minar la seguridad, eficacia, utilidad o conve-
niencia de los productos farmacéuticos o quimi-
cos agricolas. Por los segundos, se entiende
toda informacion o datos secretos que respal-
dan la inocuidad, eficacia, utilidad o convenien-
cia de los productos farmacéuticos o quimicos
agricolas y que no estan contenidos en las
pruebas, experimentos o examenes respecti-
VOS.

Para que la informacion anterior, goce de pro-
teccién por la normativa comunitaria, debera
tener ciertas caracteristicas, de conformidad con
lo expresado en el articulo mencionado:

e Los datos de prueba o la informaciéon no di-
vulgada deberéa suponer un esfuerzo conside-
rable. Esto quiere decir, que para generar
dicha informacion, el solicitante del registro
sanitario debié emplear recursos fisicos, eco-
némicos y humanos que justifiquen la protec-
cion contra el aprovechamiento indebido por
parte de terceros.

e Los datos de prueba o la informacion no di-
vulgada debera versar sobre productos farma-
céuticos y quimicos agricolas que utilicen
nuevas entidades quimicas. Las nuevas enti-
dades quimicas, se refieren a que no se en-
cuentren incluidas en las normas farmaco-
I6gicas oficialmente aceptadas, o que estan-
do incluidas correspondan a nuevas asocia-

ciones, nuevas indicaciones o nuevas formas
farmacéuticas.

e Los datos de prueba y otra informacién no
divulgada, de conformidad con el articulo 2 de
la Decision 632, deberan cumplir con las con-
diciones de presentacion que exijan los Pai-
ses Miembros. Esto quiere decir, que de con-
formidad con las medidas de proteccion que
se empleen en el Pais Miembro, se pueden
exigir algunas pautas o requisitos de presen-
tacion de la informacion a efectos de la pro-
teccion comentada.

Sobre la finalidad de la exigencia de los datos
de prueba y otra informacién no divulgada, el
Tribunal en anteriores Interpretaciones ha esta-
blecido lo siguiente:

“Los registros sanitarios que se requieren
para la produccién, comercializacion, expor-
tacion, importacién, procesamiento, envase
de todo producto farmacéutico cuando inclu-
ye nuevos componentes quimicos ?, requie-
ren de la evaluacién farmacoldgica, proce-
dimiento mediante el cual la autoridad sanita-
ria se forma un juicio sobre la utilidad, conve-
niencia y seguridad de un medicamento vy,
por lo tanto, es indispensable obtener un
resultado favorable en dicha evaluacién, que
muchas veces se requiere acreditar con la
presentacién de estudios, documentos, prue-
bas toxicoldgicas, datos de prueba en fase
preclinica, ensayos clinicos, pruebas en ani-
males y en humanos sanos y enfermos. Di-
cha documentacion, mas alld de su valor
cientifico, contiene también valor comercial
con el fin de otorgar registro sanitario sola-
mente a los medicamentos que rednan los
requisitos de seguridad, eficacia y calidad
requeridos.

Esos estudios y documentos que se deben
entregar a fin de la obtencién del registro
sanitario son de tal nivel técnico que garanti-
zan los protocolos correctos de laboratorio y
las normas de fabricacién del producto.

Si de tal evaluacion se produce un concepto
favorable, la nueva entidad farmacoldgica en-

2 Sise encuentra o no incluidos en las normas farmacolégi-
cas oficialmente aceptadas o que estando incluido
corresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indi-
caciones o nuevas formas farmacéuticas.
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tra a formar parte de las normas farmacologicas
del principio activo.”®

La norma comunitaria, otorga a los Paises Miem-
bros la posibilidad de exigir datos de prueba u
otra informacion no divulgada, con el objetivo de
otorgar los respectivos registros sanitarios. Al
ser presentada dicha informacion comienza la
proteccion especial contra todo acto de compe-
tencia desleal. La pregunta obligada es: ¢ Cémo
se da dicha proteccion?

La Decision 632, aclar6 el alcance interpretativo
del articulo 266 de la Decision 486, y establecio
la forma como puede darse dicha proteccion. El
articulo 1 dejo a criterio de los Paises Miembros
el establecimiento de plazos de proteccion ex-
clusiva. En este sentido, dentro de las medidas
de proteccién a que se refiere el articulo 266 de
la Decision 486, el Pais Miembro que asi lo con-
sidere puede establecer un plazo de proteccién
para los datos de prueba y otra informacion no
divulgada.

La norma también limit6 dicha facultad, al prever
que si la proteccion por medio de un plazo en
exclusiva, es perjudicial para la salud publica o
la seguridad alimentaria, la autoridad nacional
competente podra eliminar o suspender dicha
proteccion (articulo 3 de la Decision 632). Con
esto, la norma comunitaria reitera la proteccién
primordial de bienes de primer nivel como la
salud y la calidad de vida de la poblacién.

El articulo 4 de la Decision 632, instaura en ca-
beza de los Paises Miembros que utilicen la
proteccion mediante un plazo en exclusiva, la
obligacion de informar a la Secretaria General
de la Comunidad Andina, sobre dicha circuns-
tancia. La Secretaria General, por su parte,
debera remitir dicha informacién a los demas
Paises Miembros.

Ahora bien, como la Decisién 632 fue aprobada
y publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectiva-
mente, la pregunta que surge es: ¢La aclara-
cion realizada por la Comision de la Comunidad
Andina desde cuando comienza a regir? La pre-
gunta ya fue contestada por el Tribunal de la
siguiente manera:

3 Interpretacion Prejudicial de 12 de noviembre de 2008,
expedida en el proceso 104-1P-2008.

“En atencion a que la mencionada Decision
constituye una interpretacién auténtica, la mis-
ma se retrotrae al momento de la entrada en
vigencia de la Decisién 486, toda vez, que se
considera consustancial de ésta”.

De conformidad con lo anteriormente anotado,
el Juez Consultante debera determinar si la in-
formacion presentada por la sociedad PHAR-
MABRAND S.A. para obtener el registro sanita-
rio de los productos OSTEOPLUS y COXIB,
debe ser considerada como datos de prueba u
otra informacién no divulgada y, en esta medida,
determinar si es protegible de conformidad con
la normativa comunitaria.

C. ADQUISICION DEL SECRETO EMPRESA-
RIAL COMO MEDIO PARA LA COMISION
DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.
EL ESPIONAJE INDUSTRIAL.

La sociedad demandante argumenté, que me-
diante actos de espionaje industrial, las socie-
dades demandadas adquirieron informacién pa-
ra cometer actos de competencia desleal.

El articulo 262, sefiala que quien tenga control
sobre un secreto empresarial estara protegido
contra la divulgacion, adquisicion o uso de tal
secreto por parte de terceros y de manera con-
traria a las practicas leales del comercio. Deter-
mina en seis literales, las acciones que consti-
tuyen competencia desleal respecto de un se-
creto empresarial, las que se condensan, de
manera general, en la adquisicion, explotacion,
comunicacién o divulgacién sin el consentimiento
de su titular y de manera contraria a los usos
comerciales honestos.

El dltimo inciso de dicho articulo, sefala algu-
nos casos mediante los cuales se considera
que el secreto empresarial es adquirido por me-
dios contrarios a los usos comerciales hones-
tos: el espionaje industrial, el incumplimiento
de un contrato u otra obligacion, el abuso de
confianza, la infidencia, el incumplimiento de un
deber de lealtad, y la instigacién a realizar cual-
guiera de estos actos, entre otros.

Para el caso particular, es muy importante de-
terminar qué se entiende por espionaje indus-
trial. Las empresas gastan grandes recursos en
investigacion, desarrollo y fabricacion de pro-
ductos; en este sentido, generan mucha infor-
macién que necesitan preservar de los otros
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competidores en el mercado. Esto se hace muy
importante en el campo de las patentes, donde
las invenciones novedosas son protegibles v,
por lo tanto, es fundamental mantener los datos
investigativos en secreto. Ademas, las nuevas
tecnologias generan un rapido y creciente cam-
bio de tecnologia y, en efecto, de los procesos
productivos. En este marco, resguardar la infor-
macion es de vital importancia para mantenerse
a la vanguardia en el mercado.

En este escenario, la propiedad industrial vale
oro. Por tal motivo, adquirir informacion de la
competencia puede resultar atractivo para los
competidores desleales. El espionaje industrial
es la obtencion de informacion relativa a los
procesos productivos, las investigaciones, test,
pruebas, diagndsticos, informaciones de dise-
flos, o cualquier informacién relativa a un com-
petidor, infiltrdndose en su actividad empresa-
rial, sus comunicaciones o en su actividad en el
mercado, con el objetivo de utilizar dicha infor-
macioén para perpetuar actos de competencia
desleal.

Es muy importante advertir, que el auge de las
nuevas tecnologias y nuevos medios de comuni-
cacion, como por ejemplo el Internet, hacen que
el espionaje industrial sea mas sofisticado e
incluso sin necesidad de tener contacto con el
competidor espiado, accediendo ilicitamente a
informacion en red o descifrando cédigos y da-
tos.

El objeto del espionaje industrial es muy varia-
do, puede darse sobre los precios que utilizara
la competencia, los métodos productivos o de
distribucién que emplean, los clientes, la forma
de negociacion, el marketing usado, etc. Los
espias, también pueden utilizar diferentes me-
canismos como la instalacion de cdmaras ocul-
tas, empleados infiltrados, recepcion de corres-
pondencia, violaciones de seguridades electré-
nicas, seguimiento a funcionarios, etc.

En el presente caso, el Juez Consultante, debe-
ra determinar si las empresas demandadas in-
currieron en espionaje industrial.

D. DELAS ACCIONES DE COMPETENCIA DES-
LEAL. POSIBILIDAD DE INDEMNIZACION
DE DANOS Y PERJUICIOS.

La sociedad PHARMABRAND S.A., interpuso
accion de competencia desleal contra las so-

ciedades MERCK & CO. INC, MERCK FROSST
CADADA INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.)
CORP. Por tal motivo, es necesario referirse a
las acciones de competencia desleal.

Las acciones de competencia desleal tienen las
siguientes caracteristicas:

1. Sujeto activo.

El articulo 267 de la Decision 486, se limita a
afirmar que quien tenga legitimo interés podra
ejercer la accion de competencia desleal. En el
marco de la competencia desleal vinculada a la
propiedad industrial, quien tiene legitimo interés
es el afectado por el acto de competencia des-
leal vinculado a la propiedad industrial, es decir,
quien alegue dicho acto debe ser el afectado en
el mercado, siempre y cuando dicha afectacion
tenga que ver con el ejercicio o goce de un
derecho de propiedad industrial reconocido o
concedido.

En este sentido, si no hay relacion entre el acto
de competencia desleal y la proteccion de un
derecho de propiedad industrial, simplemente
no cabria accionar invocando la normativa co-
munitaria que se analiza. Esto significa, ade-
mas, que el ordenamiento interno de los Paises
Miembros puede restringir la competencia des-
leal en casos no vinculados con la propiedad
industrial.

2. Pretensiones. Indemnizacion de dafios y
perjuicios.

La normativa comunitaria andina, no se refiere
especificamente a las pretensiones que pudiera
solicitar el demandante en un proceso iniciado
en el ejercicio de la accién de competencia des-
leal. El articulo 267, se limita a afirmar que
“quien tenga legitimo interés podra pedir a la
autoridad nacional competente que se pronun-
cie sobre la licitud de algin acto o préactica
comercial conforme a lo previsto en el presente
Titulo”, pero de ello no puede desprenderse que
se elimina la posibilidad de que el demandante
pueda solicitar la indemnizacién de dafios y
perjuicios, ya que, en términos generales, lo
gue se pretende con el ejercicio de la accion por
competencia desleal es: 1) la calificacion de la
conducta como tal. 2) la orden del Juez para
que suspenda o impida la conducta, y 3) la
indemnizacién de dafios y perjuicios.
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En relacion con esto Ultimo, se debera determi-
nar si el ordenamiento juridico del Pais Miembro
permite dicha pretension en el marco de la ac-
cién de competencia desleal, o si prevé que la
indemnizaciéon de dafios y perjuicios deba ser
solicitada mediante un proceso diferente, 0 como
un incidente o un procedimiento especifico ante
el mismo Juez que conoce del proceso de com-
petencia desleal.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-
tante, deberéa atender lo que disponga la legisla-
cion interna en relacién con la indemnizacién de
dafios y perjuicios como consecuencia de un
acto de competencia desleal.

3. La accion de competencia desleal rela-
cionada con la propiedad industrial.

El articulo 267 de la Decisién 486, consagra que
el ejercicio de la accién de competencia desleal
relacionada con la propiedad industrial, se pue-
de intentar sin perjuicio de otras acciones ante
la autoridad judicial respectiva para que se pro-
nuncie sobre la licitud de algln acto o practica
comercial.

En consecuencia, el ejercicio de la acciéon de
competencia desleal no elimina la posibilidad
de intentar otras acciones previstas en el orden
comunitario o en el orden interno del Pais Miem-
bro.

4. Prescripcion e iniciacion oficiosa.

Los articulos 268 y 269 de la Decisién 486 re-
gulan, bien de manera supletoria o bien por
remision a las normas procesales de los Paises
Miembros, algunos puntos de las acciones de
competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a
la prescripcién de la accién y a la facultad
oficiosa de iniciar un proceso por competencia
desleal.

En efecto, el articulo 268 dispone que si las
normas de los Paises Miembros no establecen
nada distinto, las acciones de competencia des-
leal prescriben a los dos afios contados desde
gue se cometid por ultima vez el acto desleal.

Y el articulo 269, establece que si la legislacion
interna lo permite, la autoridad nacional compe-
tente podra iniciar de oficio las acciones de
competencia desleal.

E.LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DE-
RECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUS
REQUISITOS BASICOS. LAS MEDIDAS
CAUTELARES.

Uno de los supuestos actos de competencia
desleal esgrimidos por el demandante, tiene
que ver con la informacion a la que supuesta-
mente accedieron las demandadas en el marco
de una accién por infraccién de derechos de
propiedad industrial. Por tal motivo, es conve-
niente que el Tribunal entre a determinar las
caracteristicas generales de esta accion.

La accion por infraccion de derechos de propie-
dad industrial, se encuentra regulada en el titulo
XV de la Decisién 486. Dicha accidn cuenta con
las siguientes caracteristicas:

1. Sujetos activos. Pueden entablar la accion
los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titu-
lar puede ser una persona natural o juridi-
ca. lgualmente, la facultad de ejercer la
accion pasara a cabeza de los causaha-
bientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en
contrario, cualquiera de ellos puede iniciar
la accion sin el consentimiento de los de-
mas. (parrafo 3 del articulo 238).

b. El Estado. Sila legislacién interna lo per-
mite, las autoridades competentes de los
Paises Miembros pueden iniciar de oficio
la accién por infraccion de derechos de
propiedad industrial. (parrafo 2 del articulo
238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la
accion:

a. Cualquier persona que infrinja el derecho
de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pue-
da de manera inminente infringir los dere-
chos. Esta es una disposicién preventiva,
ya que no es necesaria que la infraccion
se dé efectivamente, sino que exista la
posibilidad inminente de una infraccion a
los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la accién
por infraccién de derechos de propiedad indus-
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trial, el Tribunal se ha manifestado en varias de
sus interpretaciones, de las cuales se destaca
la Interpretacion Prejudicial de 13 de enero de
2005, emitida en el proceso N° 116-1P-2004.
Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los articulos 245 a
249, regulan las medidas cautelares en el
tramite de infraccién de derechos de propie-
dad industrial. El titular de los derechos in-
fringidos puede solicitar antes, en el momen-
to, o después de iniciar la accion, medidas
cautelares. Dichas medidas tienen como ob-
jeto lo siguiente:

e Impedir la comisién de la infraccién.

e Evitar las consecuencias que esta infrac-
cion pueda generar.

e Obtenery conservar las pruebas, para ade-
lantar el tramite por infraccion de derechos
de propiedad industrial.

e Asegurar que la accién sea efectiva para
proteger los derechos de propiedad indus-
trial.

e Asegurar el resarcimiento de dafios y per-
juicios.

El articulo 246 de la Decision 486, consagra
una lista no taxativa de medidas cautelares
gue van desde el cese inmediato de los actos
gue constituyen la infraccién, hasta el cierre
del establecimiento de comercio vinculado
con la infraccion.

La autoridad nacional competente puede re-
guerir una garantia antes de ordenar las men-
cionadas medidas. (Articulo 247) También, si
la norma interna lo permite, puede, de oficio,
decretar las medidas cautelares que consi-
dere necesarias para salvaguardar los dere-
chos de propiedad industrial supuestamente
infringidos. (Ultimo parrafo del articulo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medi-
das de frontera se encuentra regulado en los
articulos 250 a 256 de la Decisién 486. Estas
medidas estan instituidas para evitar que se
importen o exporten productos que infrinjan
los derechos marcarios y, en consecuencia,
se busca con ellas suspender la respectiva

operacion aduanera. El titular de un registro
de marca, esgrimiendo motivos justificados y
dando la informacién necesaria y suficiente,
puede solicitarlas antes de iniciar la accién
por infraccion de derechos y, de esta mane-
ra, precautelar sus derechos mientras se ade-
lanta la respectiva accion.

. Objeto de la accion. El objeto de la accién

es precautelar los derechos de propiedad in-
dustrial y, como efecto, obtener de la autori-
dad nacional competente un pronunciamiento
en este sentido, asi como la adopcién de
ciertas medidas para el efecto. El articulo
241 estableci6 una lista no taxativa de medi-
das, que el denunciante puede solicitar a la
autoridad nacional competente; dichas medi-
das incluyen el cese de las acciones infrac-
toras, la indemnizacion de dafos y perjui-
cios, el retiro de los elementos que configura-
ron la infraccidn, entre otras.

. Indemnizacion de dafios y perjuicios. Ade-

mas del cese de las acciones infractoras, el
titular del derecho infringido podra solicitar
que se le indemnice por los dafos y prejui-
cios sufridos. El articulo 243, establecio cier-
tos parametros que debe tener en cuenta la
autoridad nacional competente para tasar la
indemnizacion. Dichos criterios no excluyen
otros que pueden utilizarse para establecer la
cuantia de la indemnizacién. Sobre este tema
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El articulo 243 de la Decision enuncia, en
forma no exhaustiva, los criterios que de-
beran tomarse en cuenta para el calculo
de la indemnizacién de los dafios y perjui-
cios sufridos, cuya existencia haya sido
oportunamente probada en el curso del
proceso por el actor. Este debera aportar,
igualmente, la cuantia de los dafios y per-
juicios en referencia o, al menos, las ba-
ses para fijarla.

Se entiende que sera indemnizable el da-
fio que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del
infractor. En este marco, sera indemniza-
ble el dafio emergente, es decir, la pérdida
patrimonial sufrida efectivamente por el ti-
tular como consecuencia de la vulneracién
del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia debera ser esti-
mada tomando en cuenta, en lo principal,
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el grado de comercializacion de los pro-
ductos amparados por el signo que no ha
respetado la exclusividad de la marca. Sin
embargo, si el actor ha demandado tam-
bién la adjudicacién en propiedad de los
productos resultantes de la infraccion, asi
como de los medios y materiales que hu-
biesen sido utilizados predominantemente
para cometerla, debera imputarse el valor
de tales bienes al monto de la indemniza-
cién que se acuerde (articulo 241, literal
e).

Seraigualmente indemnizable el lucro ce-
sante, es decir, las ganancias que el titu-

lar de la marca protegida habria obtenido
mediante la comercializacion normal de
sus productos, de no haber tenido lugar la
competencia desleal del infractor. En este
caso, las ganancias a considerar seran las
qgue habrian sido obtenidas en el periodo
gue medie entre la ocurrencia efectiva del
dafio y el pago de la indemnizacion.

La norma autoriza, ademas, que se adop-
ten, como criterios de calculo del dafio in-
demnizable, el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como consecuen-
cia de sus actos de infraccién, y el precio
gue habria tenido que pagar por la conce-
sion a su favor de una licencia contractual
de explotacién de la marca, tomando en
cuenta para ello el valor comercial del de-
recho infringido y las licencias contractua-
les ya concedidas. En este marco, habria
gue tomar en cuenta el periodo de vigencia
del derecho de explotacién de la marca, el
momento de inicio de la infraccion y el
numero y clase de las licencias concedi-
das”. (Interpretacion Prejudicial del 4 de
diciembre de 2007, expedida en el Proce-
so 128-1P-2007).

7. Prescripcion. La accion estudiada tiene un
término de prescripcion de dos afios desde la
fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccion o, en todo caso, de cinco afios
desde que se cometié la infraccién por ultima
vez. (articulo 244 de la Decisién 486). De lo
anterior, se desprende lo siguiente:

e Si el término de prescripcion depende del
conocimiento del titular del derecho, en el
tramite adelantado se pude debatir o de-
mostrar tal circunstancia para acreditar la
prescripcion de la accion.

e EIltérmino de prescripcion no puede sobre-
pasar de 5 afios desde que se cometio la
infraccion por dltima vez, aun en el caso
de que el titular hubiere tenido conoci-
miento un afio o seis meses antes de que
se venciera dicho término.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: La proteccion que se le otorga al

secreto industrial o empresarial tie-
ne un grado menor que el otorgado
a las invenciones y los signos dis-
tintivos.

No sera objeto de la tutela propia
del secreto empresarial, como lo
dispone el articulo 261 de la Deci-
sién 486, la informacion que deba
ser divulgada por disposicion legal
o por orden judicial, ni aquella que
sea del dominio publico. En estos
casos, se entiende que la informa-
cién ha dejado de ser secreta vy,
por lo tanto, ha dejado de cumplir-
se una de las condiciones necesa-
rias para que la proteccién subsis-
ta.

El Juez Consultante deberéa deter-
minar si la informacion presentada
por la sociedad PHARMABRAND
S.A. para obtener el registro sani-
tario de los productos OSTEOPLUS
y COXIB, debe ser considerada co-
mo secreto empresarial y, en esta
medida, determinar si es protegible
de conformidad con la normativa
comunitaria.

SEGUNDO: El Juez Consultante debera deter-

minar si la informacion presentada
por la sociedad PHARMABRAND
S.A. para obtener el registro sani-
tario de los productos OSTEOPLUS
y COXIB, debe ser considerada co-
mo datos de prueba u otra informa-
cién no divulgada y, en esta medi-
da, determinar si es protegible de
conformidad con la normativa co-
munitaria.
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TERCERO: El espionaje industrial es la obten-
cion de informacion relativa a los
procesos productivos, las investi-
gaciones, test, pruebas, diagnosti-
cos, informaciones de disefios, 0
cualquier informacion relativa a un
competidor, infiltrdndose en su ac-
tividad empresarial, sus comunica-
ciones o en su actividad en el mer-
cado, con el objetivo de utilizar di-
cha informacion para perpetuar ac-
tos de competencia desleal.

En el presente caso, el Juez Con-
sultante, deberd determinar si la
empresas demandadas incurrieron
espionaje industrial.

CUARTO: El sujeto activo de las acciones de
competencia desleal es el afectado
por el acto de competencia desleal
vinculado a la propiedad industrial,
es decir, quien alegue dicho acto
debe ser el afectado en el merca-
do, siempre y cuando esta afecta-
cion tenga que ver con el ejercicio
0 goce de un derecho de propiedad
industrial reconocido o concedido.

El Juez Consultante, debera aten-
der lo que disponga la legislacion
interna en relacién con la indemni-
zacion de dafos y perjuicios como
consecuencia de un acto de com-
petencia desleal.

El ejercicio de la accion de compe-
tencia desleal no elimina la posibi-
lidad de intentar otras acciones pre-
vistas en el orden comunitario o en
el orden interno del Pais Miembro.

El articulo 268 dispone que si las
normas de los Paises Miembros no
establecen nada distinto, las ac-
ciones de competencia desleal pres-
criben a los dos afios contados des-
de que se cometié por Ultima vez el
acto desleal.

QUINTO: La accién por infraccién de dere-
chos de propiedad industrial se en-
cuentra regulada en el titulo XV de
la Decision 486, articulos 238 a

257. En el marco de dicha accion,
el sujeto activo puede solicitar que
la autoridad competente tome cier-
tas medidas para salvaguardar sus
derechos de propiedad industrial;
estas medidas incluyen el cese de
las acciones infractoras, la indem-
nizacién de dafos y perjuicios, el
retiro de los elementos que confi-
guraron la infraccién, entre otras.

Ademas de lo anterior, el denun-
ciante puede solicitar antes, en el
momento, o después de iniciar la
accion, medidas cautelares. Que
tienen como objeto proteger los de-
rechos de la propiedad industrial
mientras se da tramite a la accién.
Van desde el cese inmediato de
los actos que constituyen la infrac-
cién, hasta el cierre del estableci-
miento de comercio vinculado con
la infraccion.

El titular del derecho infringido po-
dra solicitar que se le indemnice
por los dafios y perjuicios sufridos,
de conformidad con lo expresado
en la presente providencia.

Es importante advertir que la ac-
cion estudiada tiene un término de
prescripcion de dos afios desde la
fecha en que el titular tuvo conoci-
miento de la infraccién o, en todo
caso, de cinco afios desde que se
cometio la infraccién por dltima vez.

De conformidad, con el articulo 35 del Tratado
de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 9911-MH,
debera adoptar la presente interpretacion. Asi-
mismo, debera dar cumplimiento a las prescrip-
ciones contenidas en el parrafo tercero del ar-
ticulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remitase copia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cacioén en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE



