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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
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PROCESO 11-IP-2006
Interpretación prejudicial de los artículos 154, 190, 191, 192, 243, literales a), b), y c), 258, 259, literales a), b) y c), 267, 268 y 269, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador. Expediente interno N° 233-2004. Actor: CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. Nombre Comercial: “VELAS IMPERIALES”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador.
VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.
I. 
Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
A.
Las partes:

Demandante:
CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO

Demandados:
EDUARDO SALAZAR PACHECO Y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA.
B.
datos RELEVANTES.
1
Hechos:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes:
a. Los padres del señor Carlos Olmedo salazar Pacheco iniciaron un negocio de velas muchos años atrás; utilizaron el signo mixto “VELAS IMPERIALES” para identificar sus actividades económicas.
b. El signo “VELAS IMPERIALES” nunca fue registrado como marca. No obstante lo anterior, mediante la figura del nombre comercial, los derechos sobre dicho signo se adquirieron con su primer uso.
c. El señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, después del fallecimiento de su padre y a partir de 1990, comenzó a adquirir los derechos que cada uno de sus hermanos tenía sobre el negocio, consolidándose como único dueño de toda la actividad económica.
d. Desde 1990 el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, de manera pública, continua y de buena fe, ha venido utilizando el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” para identificar sus actividades económicas.
e. Los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO (hermano del demandante) y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA (sobrino del demandante), el 21 de marzo de 2003 solicitaron el registro como marca del signo denominativo “VELAS IMPERIALES”.
f. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial – IEPI, mediante Resolución N° 29604-03, concedió el registro como marca del signo “VELAS IMPERIALES”.
g. Contra dicho acto administrativo el demandante interpuso un recurso administrativo de revisión, que en estos momentos se encuentra en trámite. El recurso se sustentó en que el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO es titular desde 1990 del nombre comercial “VELAS IMPERIALES”, para identificar actividades relacionadas con la comercialización de velas.
h. Los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA comercializan velas identificadas con el signo “VELAS IMPERIALES” + logotipo; utilizan, entonces, una marca diferente a la que fue concedida por la Oficina de Registro Marcario y, además, idéntica a la que ha venido utilizando el demandante, es decir, comercializan sus productos con los mismos empaques, cajas de presentación y etiquetas que ha venido utilizando el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO desde muchos años atrás.
i. Por tal motivo presentó demanda de competencia desleal en contra de los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA.
2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.
El actor soporta su demanda en lo siguiente:
a. La falta de registro del signo “VELAS IMPERIALES” no implica desprotección jurídica para el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, ya que él posee un derecho sobre el nombre comercial “VELAS IMPERIALES”. Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con su primer uso, tal y como lo dispone el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que: “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro”
b. De manera paulatina, el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO adquirió los derechos y acciones de la maquinaria y del negocio en general identificado con el signo “VELAS IMPERIALES”, siendo en la actualidad la única persona que continuó con el uso efectivo y real del signo.
c. Mediante el contrato de compraventa celebrado entre el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO y los señores Eduardo Salazar Pacheco y su cónyuge, se transfirió al primero, junto con la maquinaria, la razón social de “VELAS IMPERIALES”.
d. El demandado, Eduardo Salazar Pacheco, como consecuencia de la transferencia de la maquinaria a favor del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, dejó de utilizar el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” y diseño de etiqueta; por lo tanto, perdió cualquier derecho sobre el mismo y reconoció titularidad de este signo a nombre del demandante. En consecuencia, en la actualidad no puede reclamar prerrogativas sobre el mismo, amparándose en un supuesto derecho de sucesión.
e. De conformidad con el artículo 258 de la Decisión 486, los demandados vienen ejecutando actos de competencia desleal, por las siguientes razones:
· El inciso segundo del artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone que los actos de competencia desleal pueden referirse a marcas, estén o no registradas, y a presentaciones de productos.

· Los demandados vienen comercializando velas con la marca “VELAS LA LIBRA IMPERIAL”, semejante al signo “VELAS IMPERIALES” del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. La imitación con el propósito de causar confusión se traduce en los siguientes aspectos:

· Imitación de los empaques de color blanco que cubren las velas.

· Imitación de la etiqueta característica integrada por un barco con una bandera con los colores de la bandera de Ecuador.
· Imitación de los colores tanto en la parte gráfica como de las palabras.
· Imitación de los bordes integrados por ramas de árboles.
· Imitación de los mismos aspectos detallados en los ítems anteriores, en las cajas grandes del producto.
· Imitación parcial del signo “VELAS IMPERIALES”.
· La competencia desleal efectuada por los demandados, radica además en que con su actuación asocian el origen empresarial de las velas comercializadas por ambas partes, tanto en el consumidor como en los medios comerciales. Lo anterior provoca un perjuicio económico al señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO.
· Los demandados han informado a los clientes del demandante que la fábrica de “VELAS IMPERIALES” ha sido dividida, y que en estos momentos son los únicos dueños de la misma. Lo anterior evidencia su mala fe.

· El derecho a la libre elección del consumidor es afectado por la conducta de los demandados, ya que a través de los actos de confusión por imitación, se pretende inducirlo a confusión y a error con el propósito de incrementar el volumen de ventas.
f. El artículo 259 de la Decisión 486, establece la existencia de competencia desleal por cualquier acto y por cualquier medio que ocasione confusión respecto de los productos y de la actividad comercial de un competidor, sin exigir la existencia previa de un registro y, por lo tanto, la conducta de los demandados se adecua a lo descrito por la norma.
3. La contestación a la demanda.
Conforme al informe del Juez Consultante, los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA, se opusieron a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
a. Por el hecho de la muerte de los antiguos titulares del nombre comercial “VELAS IMPERIALES”, se transfirió dicho nombre a todos sus herederos.

b. Algunos documentos aportados al proceso, como permisos de importación o constancias de pago del IVA, en donde aparece vinculado el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” y el nombre del demandante, son documentos que se tramitaron a nombre de CARLOS SALAZAR PIEDRA, padre del demandante, y en algunos se ha utilizado el RUC de éste último.
c. Que el demandante pretenda apoderarse de la exclusividad del uso del nombre comercial, constituiría un acto de mala fe, en detrimento de los intereses de los demás copropietarios.
d. La utilización del nombre comercial “VELAS IMPERIALES” en las condiciones que ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, personal, público, continuo y efectivo, no se da en el presente caso.
e. Los argumentos del demandante no son consistentes, ya que desde el año 1986 hasta el 2004 han coexistido en el mercado signos similares para identificar los mismos productos, tales como “VELAS IMPERIO”, “VELAS EMPERADOR” y “VELAS IMPERIO REAL”, sin que haya manifestado nada al respecto.
f. No existe fundamento jurídico para declarar próspera la demanda, ya que ésta en últimas se dirige contra la Resolución N° 29604–03 del 14 de agosto de 2003, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca “VELAS IMPERIALES”, cumpliendo y acatando las normas vigentes sobre la materia.
g. No existe documento alguno en el que conste de manera directa o indirecta, la voluntad de transferir a nombre del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO el nombre comercial “VELAS IMPERIALES”. Los contratos existentes simplemente transfieren cuotas de derechos y acciones sobre maquinaria que sirve para la fabricación de velas.
4. Demanda de Reconvención.
Los demandados, con fundamento en el artículo 298 de la Ley de Propiedad Intelectual, presentaron demanda de reconvención con los siguientes argumentos:
a. El señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO se encuentra utilizando el signo “VELAS IMPERIALES”, en detrimento de los demás herederos que son también titulares del mismo. Por tal motivo causó perjuicios económicos a los demás copropietarios.
b. El señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, al utilizar el signo “VELAS IMPERIALES” como marca sin obtener previamente su registro, es decir, imprimiendo etiquetas y colocándolas a los productos que comercializa y afirmando que la marca ya está registrada, ha incurrido en un acto de publicidad engañosa, ocasionando daños económicos y morales a los demás copropietarios.
II.
Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III.
Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación, son los artículos 154, 190, 191, 243, literales a), b) y c), 258, 259, literales a), b) y c), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
También se interpretarán de oficio los artículos 192, 268, 269 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretará el artículo 199 de la Decisión 486, ya que no es pertinente al caso bajo estudio.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISION 486

Artículo 154
“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

Artículo 190

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.”

Artículo 191
“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

Artículo 192

“El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”.

Artículo 243

“Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”

Artículo 258

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

Artículo 259

“Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

Artículo 267

“Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.”

Artículo 268

“La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.”

Artículo 269

“Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación”.
DecisiOn 486

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión”.

“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV.
Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Protección del nombre comercial.

C. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

D. De las acciones de competencia desleal.
E. Criterios para la indemnización de daños y perjuicios.
A.
AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” (Proceso Nº 114-IP 2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004).
Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso:

“…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”. (Interpretación prejudicial N° 28-IP-95, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 de 30 de marzo de 1998)”. (Proceso Nº 39-IP-2003, Interpretación prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto de 2003).
Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido cumplidas ya y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:
“El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”.

”Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido”.

“A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso N° 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1210 de 24 de junio de 2005).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que con anterioridad a 1990 se utilizó el nombre comercial VELAS IMPERIALES para identificar las actividades económicas de los padres del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. Además se desprende que los supuestos actos de competencia desleal descritos han sido ejecutados de manera continuada y, por lo tanto, para verificar dichas conductas deberá atenderse a la descripción que hacen las diferentes normas que han tenido vigencia durante todo el tiempo en que se aduce que han tenido lugar.
B. PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.

como quiera que en el proceso interno la parte demandante alega que el signo VELAS IMPERIALES se ha venido utilizando como nombre comercial y que, igualmente, se infiere que el primer uso tuvo lugar con anterioridad al año 1990, época en la cual se encontraba en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, precisa el Tribunal que bajo el régimen de la Decisión citada no se encontraba regulada la protección del nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error.

Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido el registro de marcas semejantes o similares a un nombre comercial.
“Es a partir de la Decisión 311 (G.O.A.C. Nº 96 de 12 de Diciembre de 1.991), cuando la norma comunitaria regula la protección al nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Marcas conferidas bajo la vigencia de la Decisión 85 y que hubieren sido semejantes o similares a un nombre comercial usado en el País Miembro, tendrían plena validez jurídica, a menos que, por supuesto, el citado País Miembro fuere parte de un acuerdo de carácter internacional que protegiera a un nombre comercial. En la vigente Decisión 344, artículo 128, el nombre comercial está protegido más por el uso que por el registro como se desprende de la citada norma cuando preceptúa: "el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.” (Proceso N° 27-IP-97. Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 369 de 3 de septiembre de 1998).

“El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.” (Proceso N° 43-IP-2005. Interpretación prejudicial de 4 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1214 de 6 de julio de 2005).

De manera que los actos de competencia desleal que refiere el proceso interno en relación con el nombre comercial solo pueden tenerse en cuenta a partir de la vigencia de la Decisión 311, que lo fue a partir del 12 de diciembre de 1991.
C. 
ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La demanda que dio origen al proceso dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial fue presentada en vigencia de la Decisión 486.

Establece el Tribunal que esta Decisión consagra un sistema de protección del nombre comercial soportado en las siguientes disposiciones:
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

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

“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.”
De conformidad con las normas transcritas, la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 486 goza de las siguientes características:
1. El derecho se genera con su primer uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso.

3. Además, que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

4. Si el nombre comercial es notoriamente conocido, su titular también podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando pudiere causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto de prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular.

En este caso, el titular del nombre comercial notoriamente conocido deberá probar dicha notoriedad de conformidad con las normas procesales del respectivo País Miembro.
5. Que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de confusión de asociación.
Corresponde al juez nacional en este caso, establecer el uso que el demandante ha dado al signo VELAS IMPERIALES como nombre comercial para de allí concluir el derecho a oponerse al registro del mismo signo como marca por parte de un tercero.
Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se alega que los demandados han ejecutado actos de competencia desleal relativos a:
1. La solicitud de registro del signo VELAS IMPERIALES por parte de un tercero fue realizada en marzo de 2003; dicho signo ha venido siendo utilizado por el demandante como nombre comercial desde 1990.
2. Actos de confusión en el público consumidor al comercializar productos con una marca similar al nombre comercial que utiliza el demandante, pero no refiere desde cuándo se han ejecutado las conductas.
3. Actos de confusión en el público consumidor al dar información errada a los clientes del demandante, pero no refiere desde cuándo se han ejecutado las conductas.
Se dice que los anteriores actos han sido ejecutados de manera continuada, por lo que se determinará cómo se ha desarrollado el tema de la competencia desleal en las diferentes Decisiones Andinas.

En el cuadro que se presenta a continuación se hace un recuento del tratamiento que se le ha dado al tema de la competencia desleal en las diferentes Decisiones Andinas.
	TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN LAS DECISIONES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

	DECISIONES
	 

	85
	NO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS

	311
	NO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS

	313
	NO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS

	344
	SOLO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL ARTÍCULO 131, DE LA SIGUIENTE MANERA:
“Art. 131. El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.” ADEMÁS EL CAPÍTULO IV HABLA SOBRE LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y SU USO CONTRARIO A LAS PRÁCTICAS LEALES DE COMERCIO.

	486
	EL TÍTULO XVI TRATA SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL CAPÍTULO 1 HABLA SOBRE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. EL CAPÍTULO 2 SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES. Y EL CAPÍTULO 3 SOBRE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL.


Aunque las Decisiones Andinas, excepto la 486, no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente:
“Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. PROSCRIBIR

Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.”
La intención del legislador Andino es la de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos. Por lo tanto, la protección tanto a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.

Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.
Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.
De conformidad con lo anteriormente expresado, se desprende lo siguiente:
· En relación con los hechos ejecutados antes de la entrada en vigencia de la Decisión 486, no resulta procedente calificar los actos denunciados como de competencia desleal con base en la descripción que de tales conductas hace dicha normativa, ya que sería darle aplicación retroactiva a una norma jurídica. Como las Decisiones anteriores a la 486 no regulan el tema de la competencia desleal, el Juez Consultante deberá atender, de conformidad con las normas internas sobre la materia, vigentes para la fecha del hecho, si la acción denunciada se puede catalogar como de competencia desleal. Lo anterior, teniendo como base el principio de complementariedad, en virtud del cual, si la normativa andina no regula determinada materia, la normativa interna podrá entrar a regularla.
· En relación con los hechos ocurridos después de la entrada en vigencia de la Decisión 486, que lo fue el 1 de diciembre del año 2000, el juez consultante deberá evaluar si las conductas asumidas por los demandados se encuadran dentro de las previsiones que sobre los actos de competencia desleal desarrolla la Decisión 486.
Al efecto, el Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado:
“En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso N° 116-IP-2004. Interpretación prejudicial del 13 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 de 7 de marzo de 2005).

Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
El primero de los mencionados establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De lo anterior se desprenden dos consecuencias:
1. No hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
2. Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98. Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 de 17 de marzo de 1999).
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema:
"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." 

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". 

Dichos actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”.


Por su parte, el artículo 259 enuncia tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:
1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:
“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Proceso N° 116-IP-2004. Doc. Cit.).

2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una practica desleal.
3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:
”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí… (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).” (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem).

En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.
Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.
D.
DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL.

El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.
De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.
En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.
Y el artículo 269 dispone que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.
E.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante solicita “la indemnización de daños y perjuicios, a favor del señor Carlos Olmedo Salazar la misma que se calculará conforme a las reglas dispuestas por el artículo 243 de la Decisión 496 (sic), en concordancia con el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual”, circunstancia que lleva a que se interprete el artículo 243 de la Decisión 486.

Tal norma enuncia, de manera no exhaustiva, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor.
El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal.
Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. “En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Proceso N° 116-IP-2004, Doc. Cit).
En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO:
Las normas sustanciales vigentes que hayan sido derogadas y reemplazadas por otras en el curso del procedimiento correspondiente, serán las aplicables para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la validez de un derecho relacionado con la propiedad industrial. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO:
Con la entrada en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es que empieza a darse protección al nombre comercial frente al registro como marcas de signos iguales o similares que pudieron inducir al público consumidor a error.


De conformidad con lo anterior, en el régimen de la Decisión 85 no se regula la protección del nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido el registro de marcas semejantes o similares a un nombre comercial.

TERCERO: 
La protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 486 goza de las siguientes características:
· El derecho sobre un nombre comercial se genera con su primer uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
· Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso.

· Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

· Si el nombre comercial es notoriamente conocido, su titular también podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando pudiere causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto de prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular.

En este caso, el titular del nombre comercial notoriamente conocido deberá probar dicha notoriedad de conformidad con las normas procesales del respectivo País Miembro.
· Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de confusión de asociación.
CUARTO:
Aunque las Decisiones Andinas, excepto la 486, no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. Por lo tanto, en relación con los hechos ejecutados antes de la entrada en vigencia de la Decisión 486, no resulta procedente calificar los actos denunciados como de competencia desleal con base en la descripción que de tales conductas hace dicha normativa, ya que sería darle aplicación retroactiva a una norma jurídica. Como las Decisiones anteriores a la 486 no regulaban el tema de la competencia desleal, el Juez Consultante deberá atender, de conformidad con las normas internas sobre la materia, vigentes para la fecha del hecho, si la acción denunciada se puede catalogar como de competencia desleal. Lo anterior, teniendo como base el principio de complementariedad, en virtud del cual, si la normativa andina no regula determinada materia, la normativa interna podrá entrar a regularla.
QUINTO: 
En relación con la secuencia de hechos ocurridos después de la entrada en vigencia de la Decisión 486, el juez consultante deberá evaluar si las conductas asumidas por los demandados se encuadran dentro de las previsiones que sobre los actos de competencia desleal desarrolla la mencionada Decisión.
El artículo 258 de la Decisión 486 no contiene una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, pero del mismo se desprende que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Debiéndose entender por actos deshonestos los que se producen cuando se actúa con intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, o que afecten al mercado mismo, y por lo tanto, al público consumidor.

Los actos de competencia desleal por confusión gozan de las siguientes características:
· No se refieren propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos.
· Pueden revestir muchas formas.
· Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado.

SEXTO: 
La acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses.
De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.
SEPTIMO: 
El artículo 243 de la Decisión mencionada, enumera de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Dichos criterios son el del daño emergente y el lucro cesante, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que se hubiera concedido.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 233-2004 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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