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Andlisis de la Interpretacidn Prejudicial 229 |P 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La sentencia prejudicial 229 IP 2020 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(TICA) se refiere a la interpretacion de los articulos 27 y 28 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, que establece el régimen comun sobre propiedad intelectual en la Comunidad
Andina. En particular, se trata de determinar si el derecho de propiedad industrial solbbre una marca
o nombre comercial puede impedir el registro de un nombre de dominio en internet que contenga

dicha marca o nombre comercial.

El TICA establece que la titularidad de una marca no otorga automaticamente el derecho exclusivo
sobre su uso en Internet, por lo que no puede impedir el registro de un nombre de dominio que
contenga dicha marca o nombre comercial. El registro de un nombre de dominio en Internet
constituye un acto independiente del registro de una marca, y aungue puede existir cierta similitud

entre ambos registros, no implica necesariamente una infraccion a la propiedad industrial.

En consecuencia, el TICA concluye que el registro de un nombre de dominio que contenga una
marca o nomlbre comercial no constituye per se una violacion a los derechos de propiedad industrial,
y que en cada caso particular sera necesario realizar un analisis detallado para determinar si existe o
no infraccion a los derechos de propiedad industrial. Este analisis debe tener en cuenta, entre otros
factores, la similitud entre la marca y el nombre de dominio, la existencia de un riesgo de confusion

para los consumidores y la finalidad de uso del nombre de dominio.

En resumen, la sentencia prejudicial 229 IP 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
establece que la titularidad de una marca no otorga automaticamente el derecho exclusivo sobre
SU Uso en Internet y que cada caso particular debe ser analizado para determinar si existe o no

infraccion a los derechos de propiedad industrial.

Ante la emision de la mencionada Interpretacion Prejudicial, han surgido dudas y argumentos sobre
su aplicacion a aquellos casos en los que las partes pretenden probar el uso de una determinada
marca, aportando al efecto documentos que se encuentran en idiomas diferentes al castellano,
asegurando que la potestad de aceptarlos es de la Autoridad Nacional Competente. Entonces, surge

la pregunta:
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¢(Esta IP abre la posibilidad de probar el uso de las marcas aportando documentos que se

encuentren en idiomas diferentes al castellano?

La sentencia prejudicial 229 IP 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no se refiere
especificamente a la posibilidad de probar el uso de las marcas aportando documentos en idiomas
diferentes al castellano. Sin embargo, en general, en los procedimientos judiciales y administrativos
de propiedad intelectual en la Comunidad Andina, se acepta la presentacion de pruebas en idiomas

diferentes al castellano, siempre y cuando se acompanen de una traduccion certificada al castellano.

La Comunidad Andina esta compuesta por paises de habla hispana, pero también incluye a paises
como Brasil, que hablan portugués. Por lo tanto, en la practica, es comun que se presenten
documentos en diferentes idiomas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la traduccion
certificada es necesaria para asegurar que el juez o autoridad administrativa encargada de resolver

el caso comprenda correctamente el contenido de los documentos presentados como prueba.

En resumen, aunque la sentencia prejudicial 229 IP 2020 no se refiere especificamente a la
posibilidad de presentar documentos en idiomas diferentes al castellano, en la practica es comun
que se acepten dichos documentos, siempre y cuando se acompanen de una traduccion certificada

al castellano.

Existen autores que han analizado este punto y sehalan que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina indica que, si bien los documentos que se presenten ante las autoridades nacionales
competentes deben estar en idioma castellano, el articulo 8 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina (“Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberan
presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberda acompanarse una traduccion simple de
dicho idioma. Sin embargo, la oficina de marcas competente podra dispensar de la presentacion de
traducciones de los documentos cuando asi lo considere conveniente”) otorgaria la facultad a las
mismas de decidir si consideran conveniente o pertinente aceptar o no la incorporacion de dichos
documentos en un idioma diferente, teniendo en consideracion los criterios de razonabilidad y
economia procesal en la marco del derecho al debido proceso. Las autoridades nacionales
competentes deben analizar si aceptar las pruebas en otro idioma podria afectar el derecho al

debido proceso, y, si con ello se puede llegar a limitar el derecho a la defensa de |la contraparte.
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Entonces, ;cudl es su finalidad?

La sentencia prejudicial 229 IP 2020 del TICA tiene como finalidad principal aclarar y definir la
interpretacion de los articulos 27 y 28 de |la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en

relacion con el registro de nombres de dominio que contienen marcas o nombres comerciales.

En particular, la sentencia tiene como objetivo establecer que la titularidad de una marca no otorga
automaticamente el derecho exclusivo sobre su uso en Internet y que el registro de un nombre de
dominio que contenga una mMmarca 0 nombre comercial no constituye per se una violacion a los

derechos de propiedad industrial.

La finalidad de esta sentencia es proporcionar claridad y orientacion a las empresasy a los tribunales
de la Comunidad Andina en relacidon con la proteccion de los derechos de propiedad industrial en el
contexto de Internet y los nombres de dominio. Al establecer los criterios para determinar si existe o
Nno una infraccion a los derechos de propiedad industrial, la sentencia también tiene como objetivo
promover la proteccion adecuada de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad

Andina, fomentando asi un ambiente de competencia leal y sana entre las empresas de la region.

¢Es posible presentar pruebas de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano ante la

Comunidad Andina?

Si, es posible presentar pruebas de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano ante la

Comunidad Andina, siempre y cuando se acompanen de una traduccion certificada al castellano.

La Comunidad Andina esta compuesta por paises de habla hispana, pero también incluye a paises
como Brasil, gue hablan portugués. Por lo tanto, es comun que se presenten documentos en
diferentes idiomas. Sin emlbargo, es importante tener en cuenta que la traduccion certificada es
necesaria para asegurar que la autoridad administrativa encargada de resolver el caso comprenda

correctamente el contenido de los documentos presentados como prueba.

En resumen, se pueden presentar pruebas de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano
ante la Comunidad Andina, siempre que se presenten con una traduccion certificada al castellano
para asegurar gue las pruebas sean entendidas y consideradas adecuadamente por las autoridades

competentes en la resolucion del caso.
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(En qué Interpretacién Prejudicial se establece?

No hay una Interpretacion Prejudicial especifica que establezca la posibilidad de presentar pruebas
de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano ante la Comunidad Andina. En general, en
los procedimientos judiciales y administrativos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina,
se acepta la presentacion de pruebas en idiomas diferentes al castellano, siempre y cuando se

acompanen de una traduccion certificada al castellano.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada caso es diferente y las reglas aplicables
pueden variar segun las circunstancias especificas del caso. Por lo tanto, es importante consultar con
un abogado especializado en propiedad intelectual para obtener una asesoria adecuada sobre el

caso particular y las reglas aplicables en el pais en cuestion.

Paula Bauer

C.R. & F. Rojas Abogados

El presente articulo no se trata de un andlisis, es un breve comentario sobre la norma legal vigente
en Bolivia

Anteriores Boletines
- Decreto Supremo No. 4896 — Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Publico de la

Abogacia — Gestora SAJ-RPA
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