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El Oficio N° C-0230 de fecha 4 de febrero de 2019 recibido via correo electrénico
el dia 18 de febrero de 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogota de la Republica de Colombia solicit6 al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) la
Interpretacion Prejudicial del Literal d) del Articulo 155 y del Articulo 162 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina (en adelante, Decision
486) a fin de resolver el Proceso Interno N° 110013199001201638126 01.

El Auto de fecha 3 de octubre de 2022, mediante el cual se admitid a tramite la
solicitud de Interpretacion Prejudicial.



Proceso 45-1P-2020

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: S. Tous, S.L.
Demandada: La Riviera S.A.S.
CUESTION PREVIA

Mediante Oficio N° 1003-047 de 2018 de fecha 7 de febrero de 2018,
recibido via correo electronico el mismo dia, el Grupo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la
Republica de Colombia (en adelante, el Grupo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
de la SIC) solicito a este Tribunal la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 155 y 162 de la Decision 486, en el marco del expediente interno
N° 2016-438126, via consulta facultativa?.

En atencién a la referida solicitud, el TICA emiti6 la Interpretacion
Prejudicial N° 76-1P-2018 de fecha 1 de febrero de 2019?%, en la que se
interpretaron los Literales d) y e) del Articulo 155 y el Articulo 162 de la
Decision 486.

Tomando en cuenta que se trataba de una consulta facultativa, el Grupo de
Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la SIC no suspendi6 el tramite del proceso interno y
emitio la sentencia de primera instancia el dia 7 de marzo de 2018, es decir,
antes de recibir la Interpretacién Prejudicial N° 76-IP-2018 emitida por este
Tribunal.

Contra la referida sentencia de primera instancia, La Riviera S.A.S. y S.
Tous, S.L. presentaron recurso de apelacion, el cual esta siendo tramitado
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota de la
Republica de Colombia (en adelante, la autoridad consultante), la cual
formul6é una nueva solicitud de Interpretacion Prejudicial (obligatoria) que
guarda correspondencia con la primera consulta, toda vez que existe
identidad en cuanto a las partes del proceso y sobre una de las normas
juridicas solicitadas a interpretacion. En esencia, se trata de los mismos
asuntos juridicos controvertidos.

De conformidad con lo previsto en los Articulos 33 del Tratado de Creacion del TICA y 122 de su
Estatuto.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3573 del 26 de marzo de 2019.
Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203573.pdf
(Consulta: 26 de septiembre de 2022)
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De esta manera, la autoridad consultante debe remitirse a la Interpretacion
Prejudicial N° 76-1P-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 respecto de la
interpretacion del Literal d) del Articulo 155 y del Articulo 162 de la Decision
4863, que estan vinculados directamente con el siguiente asunto juridico
controvertido.

- Si La Riviera S.A.S. habria infringido los derechos de propiedad
industrial de S. Tous, S.L. al presuntamente haber usado las marcas
TOUS (denominativas, mixta y figurativa), con posterioridad a la
voluntad unilateral del demandante de dar por terminado el contrato
de franquicia suscrito.

Con relacion a los demas aspectos que no fueron incluidos en la primera
consulta (facultativa), a continuacion, se emitird una nueva Interpretacion
Prejudicial, a fin de dar respuesta a las preguntas adicionales formuladas
por la autoridad consultante, las cuales estan vinculadas con los asuntos
controvertidos planteados por las partes del proceso interno, en los
respectivos recursos de apelacion.

ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante,
este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el
proceso interno, el que resulta pertinente para la presente Interpretacion
Prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

- Si al momento de haberse producido la presunta infraccion de
derechos de propiedad industrial por parte de La Riviera S.A.S. las
marcas TOUS (denominativas, mixta y figurativa) eran o0 no
notoriamente conocidas.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicit6 la Interpretacion Prejudicial del Literal d)
del Articulo 155 y del Articulo 162 de la Decisién 486. No se interpretaran
las normas solicitadas, por las razones expuestas en el Acapite B de la
presente Interpretacion Prejudicial.

De oficio se interpretaran los Articulos 224, 228 y 230 de la Decision 486%,

Ver Temas 1y 2 del Acépite D, pp. 2 a 18.

Decision 486

«Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el

medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

«Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion
entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais
Miembro;
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a fin de desarrollar el tema sobre la marca notoriamente conocida.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

La proteccion juridica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad
Andina.
Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

La proteccion juridica de la marca notoriamente conocida en la
Comunidad Andina

En el proceso interno, S. Tous, S.L. argumentd, en su escrito de apelacion,
gue las pruebas aportadas® acreditarian la notoriedad de las marcas TOUS
(denominativas, mixta y figurativa), por lo que, dicha circunstancia debio ser
tomada en cuenta a efectos de determinar el monto de la indemnizacién
por dafos y perjuicios tasado en la sentencia emitida por el juez a quo. En
atencion a lo expuesto, se abordara el tema propuesto de conformidad con
la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

b) la duracion, amplitud y extension geogréfica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro;

¢) la duracién, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de
los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventasy de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad
se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la
proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en
determinado territorio;

i) laexistencia de actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamiento por el titular
del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

i) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
Pais Miembro o en el extranjero.»

«Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los circulos empresariales que actdan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,
productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de cualquiera
de los sectores referidos en los literales anteriores.»

Dentro del proceso seguido ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, el cual dio origen a la sentencia de primera
instancia.
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Definicién

La Decision 486 le dedica un acapite especial a la regulacion del tema de
los signos notoriamente conocidos en el Titulo Xlll, que contiene los
Articulos 224 a 236.

El Articulo 224 de la Decision 486 establece lo siguiente:

«Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.»

De la anterior definicion se pueden identificar las siguientes caracteristicas:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por
el sector pertinente® que habitualmente adquiere o comercializa los
productos o servicios identificados por el signo.

b) Debe haber ganado notoriedad’ en cualquiera de los Paises
Miembros.

c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria)
y la marca renombrada, asi como su relacidon con los principios de
territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decision 486,
para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser
conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o
potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas
gue participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo de
producto o servicio a los que se aplique; o, los circulos empresariales que
actlan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o
servicio que identifica®. Dado que los signos notorios deben ser conocidos
en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos
por otros sectores.

El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:
a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

b) Las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacién del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o,

C) Los circulos empresariales que actdan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,
productos o servicios a los que se aplique.

El Articulo 228 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de los factores que deberan ser
tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad.

Articulo 230 de la Decisién 486.
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Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisién 486° de la
marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la
segunda es conocida mas alla del sector pertinente™®,

La marca notoria regulada en la Decision 486, a la que se puede denominar
marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier Pais Miembro
de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional
0 extranjero. Basta que sea notoria en un Pais Miembro para que reciba
una proteccion especial en los otros tres Paises Miembros. La marca
renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisién 486,
pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro Paises
Miembros.

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada
rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por
lo que esta clase de marcas obtienen proteccién en un Pais Miembro de la
Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en ese Pais
Miembro!!. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no
con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto,
por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

La marca notoria regulada en la Decisiébn 486 rompe el principio de
especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe
conexion;

b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del
sector pertinente; y,

c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusién o asociacion con el titular de la marca
notoria 0 sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo notorio; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.

1.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision 486

y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe
probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el

10
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La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Titulo Xl
de la Decision 486.

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida
practicamente por casi todo el publico en general, por diferentes tipos de segmentos de
consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el
producto o servicio identificado por la marca renombrada.

Para recibir la proteccion, basta que la marca sea notoria en otro Pais Miembro de la Comunidad
Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.
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Articulo 228 de la Decision 486. La calidad de una marca renombrada, no
necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso
denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria
(notoria non egent probatione); por tanto, los «hechos notorios» no son
objeto de prueba’? y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades
administrativas y judiciales de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina.

En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde sefalar que
no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido
reconocida como notoria en un pais distinto de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad,
territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su pais de
origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar
o idéntica en un Pais Miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicaciéon de los principios de territorialidad y
especialidad debera analizar el caso en concreto y, a menos que exista un
eventual acto de competencia desleal o animo de apropiarse de un signo
gue era conocido por el solicitante, no podra impedir el registro de un signo
sobre la base, Unicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio
comunitario andino.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningun caso se
otorgara el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actia
de mala fe, si el propdésito de dicho registro es restringir la libre competencia
o0 si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que
deberan estar debidamente probadas.

En relacion con los diferentes riesgos en el mercado
Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre
la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad

con lo siguiente:

1.14.1. En relacion con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusién directo o indirecto®® por la

12
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En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la
autoridad nacional competente.

Si la autoridad nacional competente considera que la marca no es renombrada, debera permitir que
su titular pruebe su notoriedad —en algun Pais Miembro de la Comunidad Andina— en los términos
de lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486.

El riesgo de confusién puede ser directo e indirecto:

El riesgo de confusion directo esté caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario
al adquirir un producto o servicio determinado crea que esta adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye a dicho
producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que
realmente posee.
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reproduccion, imitacidn, traduccion, transliteracion o transcripcion,
total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

En relacion con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion
se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de
diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del
producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relacién o
vinculacién econdmica con otro agente econémico.

En relacién con el riesgo de dilucion: el riesgo de dilucion es la
posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares
cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo
notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de
aquellos productos o servicios relacionados 0 conexos que generen
la posibilidad de causar riesgo de confusion o de asociacion.

En relacién con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso
parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche
injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El
uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el
prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado,
captar la atencidon del publico consumidor, o indicar que los
productos y servicios que ofrece estan, de alguna manera,
relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o
servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la
acciéon de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el
prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un
deterioro sistematico de la posicion empresarial.

1.15.Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de
los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h)
del Articulo 136 de la Decision 486.

Prueba de la notoriedad

1.16.La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo
alega a través de prueba habil ante el juez o la oficina nacional competente,
segun sea el caso.

1.17.El Articulo 228 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de
parametros para probar la notoriedad, a saber:

«a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

b)

dentro de cualquier Pais Miembro;
la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro;
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c) la duracion, amplitud y extensién geogréfica de su promocion, dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos
0 servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover
el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se
aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la
proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial,

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se
busca proteccion;

)] los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.»

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo,
deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo
dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier
medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de
conformidad con el principio de complemento indispensable.

La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir,
un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha
calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla:
mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusién y
publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros. En
este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con
demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya
reconocido dicha condicién, sino que se deben presentar todos los medios
de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso
concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad
administrativa o judicial es valida Ginicamente para dicho caso particular.'®

14
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Sobre el principio de complemento indispensable ver las Interpretaciones Prejudiciales nimeros 340-
IP-2019 y 145-1P-2019 de fechas 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021; publicadas en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena ndmeros 4037 y 4213 del 30 de julio de 2020y 22 de abril de 2021,
respectivamente.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 460-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta
9
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La notoriedad del signo solicitado a registro'®

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo 229 de la
Decisién 486, no se negard la calidad de notoriedad del signo y su
proteccién por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en tramite
de registro en el Pais Miembro o en el extranjero. Por tanto, un signo puede
ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo
Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda proteccion a los signos que
alcancen el caracter de notorios, aunque no se encuentren registrados en
el territorio determinado.

La Decision 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia,
el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido deberia
ser diferente al examen que se haria de un signo ordinario. Lo anterior no
quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho
a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso
de signos notorios, deberd atender al respectivo examen de registrabilidad
gue practica la oficina nacional competente.

Lo que se esta afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo.
Es decir, en su realizacién debe tomarse en cuenta que el signo notorio
solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad
debe ser, por una parte, mas flexible en consideracion al gran prestigio que
ha sido ganado por el signo notoriamente conocido, y por otra parte, muy
riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusion en el publico
consumidor, teniendo en cuenta las caracteristicas del signo opositor. Al
respecto, debera tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo
opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc.

En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de
proteccion a la marca notoria no registrada en un determinado Pais
Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional
competente cuando se solicita su registro como marca en ese Pais
Miembro, debe ser independiente y autbnomo, es decir, la entidad
competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente analisis,
conceder o0 no el registro como marca del signo notoriamente conocido
solicitado, de conformidad con los multiples factores que puedan intervenir
en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del
signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de
prueba hébil ante el juez o la oficina nacional competente, segun sea el
caso.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera

16

Oficial N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

El desarrollo de este acéapite ha sido tomado de la Interpretacion Prejudicial recaida en el proceso
N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.
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determinar si las marcas TOUS (denominativas, mixta y figurativa) cuyo
titular es S. Tous, S.L., eran notoriamente conocidas en la Comunidad
Andina, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso interno.

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 brindar4d una
respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificara los hechos materia
del proceso. Esta corte internacional se limitar4 a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina

A laluz de lo dispuesto en el Literal d) del Articulo 155 de la Decisién
486:

¢Existiriainfraccion alos derechos de propiedad industrial por el uso
de una marca nominativa y figurativa, cuando las partes en
controversia han celebrado un contrato de franquicia y este ha sido
terminado de manera unilateral por el franquiciante?

SAl dirimir la controversia, podria la autoridad nacional competente
interpretar el contrato de franquicia que dio lugar al uso de una marca
nominativa y figurativa por parte del demandado, a efectos de
determinar si la terminacion unilateral por parte del franquiciante fue
valida?

¢Podria la autoridad nacional competente o el juez que conoce una
accién por infraccion de derechos de propiedad industrial
pronunciarse sobre lavalidez de un contrato de franquicia, cuando las
partes, de comun acuerdo, estipularon que las controversias
contractuales serian dirimidas por una autoridad extranjera?

Para dar respuesta a las tres preguntas antes formuladas, el Tribunal va a
establecer, como premisa, que entre «Ax, titular de un registro marcario, y
«B», presunto infractor, ha existido una relacion contractual (v.g., un
contrato de franquicia) por virtud de la cual el primero ha otorgado al
segundo una autorizacidbn o una licencia de uso de una marca (con
exclusividad o no). Sin embargo, luego «A» alega que dicha relaciéon ha
sido finiquitada (v.g., por resolucion unilateral de la relaciéon contractual) y
gue, por tanto, «B» habria perdido el derecho de usar la marca, de modo
gue la denuncia o demanda que el primero ha entablado contra el segundo
por infraccion de derechos de propiedad industrial se sustentaria en la
terminacion de la relacién contractual, lo que es cuestionado por «B», quien
afirma que la relacion contractual no habria concluido, sino que seguiria
vigente.

Sobre la base de dicha premisa, el TICA considera pertinente establecer,
como criterio juridico interpretativo, que en el escenario descrito en el
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parrafo anterior, la existencia o0 no de una infraccibn marcaria esta
supeditada a la determinacién de la vigencia de la relacién contractual. Si
la relacion contractual no esta vigente (v.g., porque habria operado la figura
de la resolucion contractual), el uso de la marca por parte de «B», con
posterioridad a la terminacion de la relacion contractual, constituiria una
infraccidn marcaria. En cambio, si la relacion contractual esta vigente, «B»
no habria perdido el derecho de usar la marca, por lo que no habria
cometido infraccién al derecho de propiedad industrial de «A», basada
exclusivamente en la terminacion de la relacion contractual.

En el escenario descrito, la vigencia de la relacién contractual sera
determinada por el mecanismo de solucion de controversias acordado en
el contrato. Si en el contrato se pactd que el Poder Judicial o un tribunal
arbitral nacional o extranjero sera competente para resolver cualquier
controversia relacionada con la vigencia del contrato, entonces dicha
autoridad jurisdiccional sera la encargada de verificar si existi6 o no
incumplimiento de las obligaciones contractuales, si se produjo o no el
vencimiento del plazo de vigencia del contrato, 0 si se presenté o no una
condicion resolutoria del vinculo contractual, entre otros.

Si, conforme a lo pactado en el contrato, la autoridad jurisdiccional
competente concluye que la relacion contractual esta vigente, no cabe que
otra entidad (administrativa 0 no) se pronuncie sobre una presunta
infraccion marcaria, basada exclusivamente en la terminacion de la relacion
contractual. En cambio, si la mencionada autoridad jurisdiccional
competente falla en el sentido de declarar que la relacion contractual no
esta vigente, la entidad competente para pronunciarse acerca de la
existencia de wuna infraccibn marcaria efectuara la declaracion
correspondiente, en funcion de lo decidido por la sefalada autoridad
jurisdiccional.

Como puede apreciarse, cuando en un Pais Miembro de la Comunidad
Andina se denuncie o demande la infraccion de derechos de propiedad
industrial como consecuencia del uso en el comercio de una marca, con
posterioridad a la resolucién unilateral de una relacién contractual (v.g.
contrato de licencia, contrato de franquicia, etc.), por parte del titular de la
marca, deberd verificarse, en primer lugar, la validez y legalidad de dicha
resolucién o terminacion unilateral de la relacion contractual; toda vez que,
si se confirma la validez de la ruptura contractual unilateral, si seria posible
gue se presente un escenario de infraccion de derechos de propiedad
industrial, aspecto que debera ser declarado, en cada caso concreto, por la
entidad nacional competente en materia de propiedad industrial, sin
contradecir lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. A contrario sensu, Si
se determina la invalidez de la terminacion o resolucion unilateral del
contrato, no se presentaria un escenario de infraccion de derechos de
propiedad industrial, basado exclusivamente en la ruptura del vinculo
contractual.

Ahora bien, en estricta observancia del principio de autonomia de la
voluntad de las partes, corresponde que, con caracter previo al analisis
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sobre la existencia de una posible infraccién de derechos de propiedad
industrial, la autoridad judicial o el érgano arbitral que resulte competente
de acuerdo con las clausulas de resolucion de controversias del contrato
respectivo, sea quien se pronuncie acerca de la validez o legalidad de la
terminacion o resolucion unilateral del contrato, de conformidad con las
disposiciones contractuales y la legislacion que resulte aplicable al caso
concreto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretaciébn Prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno
N°110013199001201638126 01, la que deberd adoptarla al emitir el
correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La suscrita Secretaria a.i. del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Herndn Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gdmez Apac en la
sesion judicial de fecha 13 de enero de 2023, conforme consta en el Acta 1-J-
TJCA-2023.

Karla Margot Rodriguez Noblejas
Secretaria a.i.

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i.

Hugo R. Gbmez Apac Karla Margot Rodriguez Noblejas
Presidente Secretaria a.i.

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente

Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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