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RESOLUCIÓN ADMINISTR ATTV A

N' RAI MDPyEP IVCLI N" o ozlzoz3

LaPaz,3t de mayo de zoz3

Dentro det Recurso Jerárquico ¡nterpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la

Resofución Administrativa lF-REV-t8/zor6, de z4 de junio de zot6, sustanciado ante el

entonces Viceministerio de Comercio Interno actual Viceministerio de Comercio y

Logística tnterna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural- MDPyEP

VISTOS:

r El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la Resolución

Admínistrativa lF-REV-t8lzot6, de z4 de iunio de zol6.

¡ La Resolucíón Administrativa MDPyEP/VC| No. oot/zozo, de z8 de septiembre de

2o2o por la cual se determínó ACEPTAR el Recurso Jerárquico ínterpuesto por la

empresa TOYOSA S.A., y se díspuso el reconocimiento de TOYOSA S.A. como

distribuidor exclusivo v licenciatarío de uso de Ia marca TOYOTA en terrítorio
nacíonal.

¡ La Sentencia Constitucional Plurinacionaltz3zlzozz-S4, de zr de septiembre dezozz,
que dejó sin efecto Ia Resolución Administrativa MDPyEP/VCI oot/zozo, z8 de

septiembre de zozo, debíendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos

Jurídícos del fallo constítucíonal; así como la normativa vigente, los antecedentes

administrativos y actuados, y;

CONSIDERAN DO l. (Antecedentes)

eue en fecha 10 de enero de zotz, la empresa TOYOSA S.A., presentó al Servicio

Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI una acción de infracción a derechos de

propiedad industrial por la comercialización e importación de vehículos marca TOYOTA

y por la adulteración de productos (conversión a gas natural); acción que fue resuelta

mediante la emisión de la Resolución Administrativa lF3glzot6, de o4 de mayo de

2o16, declarando improbada la demanda, decisión administrativa que fue confirmada

mediante la Resolución Administrativa lF-REV-18/zol6 de z4 de junio de zor6 (que

resolvió el Recurso de Revocatoria) y ratifícada mediante la Resolución Administratíva

Jerárquica JER OO3/zO16 de t5 de dicíembre de zot6, emitída por el entonces

Víceministerio de Comercío ¡nterno y Exportaciones

Que la empresa TOYOSA S.A., presentó demanda contenciosa administrativa 1ntt,3'
Tribunal supremo de Justicia, emitiéndose lá Sentencia 67o12o1-7,.!" 3O de;octubre de

o ^;^1,.¡iÁn;;;';* ';*"t,i-;;; -improbada 
la demanda v confirmó la, Réiolución

rdministrativa Jerárquica JER or5ipotl,de r5 de diciembre de zol6' en mérito a que la

#,iiil";;;,,l;i;;;;ril,d* ;;. ricencia no excrusiva para ra utirización de ras

marcas registradas.

"202J AÑo DE LA JuvENrItD. y!9!^.l1"!w,xy?:
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eue paralelamente, dehtro una acción de amparo constitucional interpuésta por

TOYOSA S.A., contra el entonces Viceministerio de Comercio Interno, por la emisión de

la Resolución Administrativa Jerárquica JeR oo3/2016, se emitió la Resoluclón de o8 de

mayo dezotT, que fue confírmada por elTribunal Constitucional Plurinacional a través
de la SCP o646lzo't7-52, de t9 de junio de zot7, disponíendo la emisión de nuevo fallo
que disponga el reconocimiento de TOYOSA S.A., como Distribuidor Exclusivo y
Licenciatario de uso de la rnarca TOYOTA en el territorio nacional, mientras que el
Tríbunal Supremo de Justicia emita una resolución en la que se resuelva
definitivamente el conflicto producido, situación que acaeció, con la emisión de la
Sentencía 67olzo17, de zo de octubre de zo't7.

Que conforme. los antecedentes señalados, el entonces Viceministerio de Comercio
Interno emitió la Resolucíón Administrativa Jerárquica JER-o8/zor 7, de zo de diciembre
de zo'r7, observando la SCP o646lzot7-Sz y la Senten cia 67olzo17, determinando
rechazar el recurso ierárquico interpuesto por ToYosA 5.A., y confirmar la Resolución
Administrativa I F-R EV -.rg I zo.r 6.

Que en fecha zl de marzo de zot8, la empresa ToyosA s.A., presentó un recurso dequeja por supuesto incumplímiento, dando lugar a que la Jueza de Garantías emita elAuto de 23 de marzo de zot8, pretendiendo dejar sin efecto la Resolución' Administratíva Jerárquica JER-o8/zor7, el cual, tras haber sido elevado en revisión alTríbunal constítucíonal Pturinacional, dío lugar a que se emíta et decreto de 9 deoctubre de zol8, advirtíendo error procesat de la Jueza de Garantías y ordenando quecumpla el procedimiento prevísto en eIACP ot5lzot3-o, de 20 de novíembre de zor3.
Que el entonces Viceministerio de comercío Interno díctó un nuevo fallo, a través de laResofución AdmÍnistrativa MDPyEP/vct oorlzozo ¿u ri de septiembre de zozo en elmarco de ra conminatoria rearízada por ra Jueza de Garantías.

*".._H:*lllT,l,l,,-.:-,1__Irl?:lat constítucionat pturinacionat emítió ta sentencia

;5:::i1*:::lT.:':'iiy"'::lli"i¡1oÉvie$¡;;;[;i,';0.:#;11tr"ff i:;;
ronunciamíento. ;;, il;;:;T::',:,?¡rirmian+^

CONSIDERANDO il. (Anátísís)

::::?:Til:",-":il::::: ]:: .:.ec;d::te¡ de ra presente resorución, y de ra revisión

l;::?:ff::::j:':T::','l::-:::f,:'9:srr;'l'J;;;*#/i:i"-'":;i#:'::
z{'iffño-,,.}r empresa ToYoSA S.A., Y díspuso el reconocimiento de Toyosi;. .oilfi;r:r",#:#?

ífi^egg$.jAexclusívo y licenciatario de uso de la marca ToyoTA An ra*i*nria n--i^--, , :. ,:

,trd;.'b\ empresa TOYOSA S.A., Y díspuso el reconocimiento de TOyOSA S.A. comr
ff.gff;"Atxclusívo 

y licenciatario de uso de la marca ToyoTA en terrítorto nr.'ol-to
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2o2o, debíendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos Jurídícos del fallo
constitucíonal.

Conforme los antecedentes desarrollados, se establece lo siguiente:

\obre Ia calídad de ímportador exclusívo: La S.C.P. 'tz3zlzozz-i4 expresó que en

atención al derecho al trabajo y al comercio, no se puede restringir la actividad de

importación legal de vehículos marca TOYOTA a terceros, en base a un documento de
exclusividad; al respecto cabe señalar q,ue la'lnterpretación PrejudicÍal 452-lP-zol7
señaló que "El contioto de lícencia deberá plasmarse por escrito y reg¡strarse en la
Oficina Nacional respectiva, acorde con lo díspuesto en el Artículo t6z de la Decisión

486.",1a autoridad administrativa advirtió que en la base de datos del SENAPI cursa la
Resolución DPI/SD/LU-No. 337/zot de z3 de agosto, la cual regístró la licencía de uso
para la marca TOYOTA otorgada por la firma TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTORS CORPORATION) a favor de la empresa TOYOSA S.A, documento
cuyo tenor pertinente para el presente caso refiere:

"Que La Compañía le ha otorgado at Distribuidor una Licencía No Exclusivo para la utílización de tas

Marcds Registradas (...) como Distribuidor Exclusivo de los Productos Toyota (...) dentro del
Territorio."

"que la compañía otorga al Distríbuidor el derecho no exclusivo de uso de las Marcas Registradas de
acuerdo al Artículo siete del CD que dice a la letra (a) La Compañía, mediante el presente otorga al
Distribuídor el derecho no'exclusivo de uso de dichas marcas registradas y marcas de servicío que son
de titularidad de la Compañía sobre o con relación a los Productos Toyota y solamente en conexión con
ta disiribución, venta y servicío de las mismas dentro del Terrítorio."

Conforme lo señalado, el registro de una marca permite al titular otorgar licencias
para el uso y explotación de la misma (Rrtículo 16z de la Decisión 486), por lo que
queda en evidencia que la firma TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA

MOTORS CORPORATION) le otorgó la calidad de distribuidor a la firma TOYOSA 5.A.,
asimismo se evidencia que no se le otorgó de forma expresa la calidad de importador
excfusivo como pretendió hacer valer la parte recurrente "... el lícenciatarío queda
habilitado para eiercer el derecho del uso de Ia marca (explotarla) en las condiciones,
térmínos y límites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato, en aplicación
del princípio de autonomía de Ia voluntad de las partes." (lnterpretación Prejudícial 259-
lP-zozl, de 7 de dicíembre de zozt, emitida por Tríbunal de Justicia de la Comunidad
Andina), tomando en cuenta que la lícencia otorgada fue para el uso y explotación,.de,
las marcas dentro la cadena oficial de distribución, venta y servicios de las misriras,
bajo el espíritu de "derecho no exclusívo de uso de las Marcds Regístradas". El deredho
no exclusivo de uso de la marca fue también objeto de análisis por !3 S."enlgrigi^a 

.

..ff@X67fl2o17 de 3o de octubre de zot7, en el que el Tribunal Supremo de Justícía señaló:

¡ UrortrJ: 
'?) 

"^"rp. cto o Ia probtemátíca plqnteada por ToYoSA S.A en lo presente demanda contenc¡osa

", fip$- .!i admíníst ratíva, es evidente que dícha empresa - ahora demandante - únícamente tiene ta catídad de

'r'l6i,i¡lffiJ 
t dístribuidor exclusivo, más no tiene el derecho exclusivo de uso de dichas marcas registradas y marcas

Y---,' de servício que son de titularídad de la Compañía sobre o con relación a productos TOYOTA y solamente
//

ffi

,,20X AÑO DE LA J(IVENTT]D HACIA EL BICENTENARIO"
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en conexión con Ia distribución, venta y servicio de las mismas dentro del territorio boliviano: esto
quíere decir que TOYOSA 5.4 es el distribuidor autorizado y exclusivo para Bolivia de TOyOTAMOTOR5
CORPORAIION dentro de su cadena ofícial comercial...,'

" '.. por lo que, la empresa demandante mal podría alegar la vulneración de sus derechos o íntereses
por parte de otras empresas comercializadoras de la misma marca que no pertenezcan a Ia cadena
comercíal oficial deTOYOTA MOTOR CORPORATION... "

Simílar lineamiento fue establecído en la Interpretación PrejudicÍal 4521p-2o17, de 12

de diciembre de 2017, emitida por el Tribunal de Justícia de la Comunidad Andína que
expresó "Por tal razón, debe tenerse en cuenta que índependientemente de la
exclusívidod de los contratos de licencía y de distribucíón, en n¡ngún caso ello supone que
este t¡po de contratos puedan impedtr importocíones paralelas.", por su parte, el
Proceso 2591P-2o2t, señaló que "Es más, en cualquier escenarió, el que una empreso sea
titular de un contrato de dístribución exclusivo de productos de una marca determínada
en el terr¡torto de un País Miembro, o una lícencía de uso exclusiva de una marca para un
determinado país, no lo confiere Ia facultad para ímpedír u oponerse a una ímportación
paralela de productos originales tdentificados con dícha marca", con lo señalado queda
en evídencía que la autorídad adminístrativa no se encuentra en la facultad de validar
práctícas comerciales restrictívas para que determínadas empresas sostengan que la
Iicencía de uso no exclusivo puedan dar lugar al ejercicio de prácticas de monopólicas
en periuicio del público consumidor; no siendo meritorio lo argumentado por la parte
recurrente de que estaría facultado para íníciar la presente accíón.

La parte recurrente, al procurar emítir una prohibíción de importaciones por parte de
terceros, implicaría el tratamiento de una nueva figura legal, empero tal situacíón no
resulta factíble en virtud de que en nuestro país todos los aspectos'inherentes a
propiedad industrial se encuentran sujetas a la norma comunitaria y aún en el caso'de
pretender emitir algún pronuncíamiento bajo normativa nacional la misma no sería
aplicable "...la normat¡va comunítaria prevalece sobre las normas internas o nacíonales
(incluyendo las normas constítucíonales) de cada uno de los Países Miembros de la
Comunídod Andino," (lnterpretación Prejudicial 259-lP-2o21). Adicionalmente, el
Artículo 238 de la Decísión 486 establece que es el titular de una marca quien puede
tomar las acciones necesdr¡as contra terceros que presuntamente infrinjari su derecho
de exclusívidad siendo que los lícenciatarios sólo pueden ostentar facultades de uso y
explotacíón de una marca, sin embargo la lnterpretación Prejudicial 259-lP-zozr
estableció algunas excepciones al manifestar que "(...) el titular podrá fac
expresamente al licenciatario para ejercer a su nombre y rep,resentacíón las acciones
necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización para que este a su

,...*,:,",.,. , . vez pueda actuar en un proceso, caso controrio esta f acultad es exclusiva del titular de la
;r,-,,*.,0ryf".¿\morca", es así que la Sentencia 67olzo't7 se pronunció sobre dícho aspecto,
; (]:J#,; álstablecíendo lo síguíente:
t tGKSo s "... ToYosA s.A ante una supuesta ínfraccíón a las normas marcarías que afecte a ToYorAMoroRs

/ " - . ' CORPORATION tiene el deber de ínformor tal extremo y coordínar con dicha compañía para Ia defensa

"2OX AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"
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de sus íntereses o personalmente asumir defensa si fuere demandada por alguna infracción al cumplir' las instrucciones otorgadas por TOYOTA MOToRS CORPORAT|ON; siendo qie si TOyO.SA s.A, solicita
medidas de frontera, esto debe hacerse en defensa de los derechos marcarios de ToyoTAMoToRs
coRPoRATfoN corno titular de Ia marca, más no a nombre.propio porque no tlene derecho al uso
exclusivo de la marca en tenitorio bolíviano, como se explicó líneai arriba, Extremos corroborados por
la certificación emitida por TOYOTA MOIORS CORPORATTON presentada en el procedimiento
administrativo y referida por Io empresa demandante,,'

Asimismo, en la documentacíón adjunta a la Resolucíón DP|/SD/LU-No.33nlzor, de z3
de agosto de zott, que registró la licencia de uso para la marca TOYOTA otorgada por
la firma TOYOÍA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS CORPORATTON) a
favor de TOYOSA S.A, se advirtió que: "En Io eventualídad de que el Distríbuidor tome
conoc¡m¡ento de díchas infracciones o infracciones potenciales, deberá de manera
oportuna y exacta informar a la Compañía sobres los detalles de las mismas adiuntando
evidencía de respaldo y deberá ya sea apoyar a la Compañía en la eiecución de las
medidas necesar¡as para proteger los derechos de la Compañfu sobre las Marcas
Registradas...)"

El Contrato de Lícencia de Uso, así como la Sentencia 67olzot7 de 3o de octubre de
2017' prevén que para solícitar determinadas medídas en defensa de la marca
TOYOTA, la empresa TOYOSA S.A debe cumplír puntualmente con lo establecido en la
norma comunitaria y en los términos que su propia licencia de uso instituye "En ese
coso, mantíene la títularidad de su registro marcario y el licenciatario queda habititado
para eiercer el derecho de uso de la marca en las condícíones, términos y |ímites
establecidos por añbas partes en el respectivo contrato, en aplicación det principio de
autonomía de Ia voluntad de las partes." (lnterpretación Prejudícial 259-lP-zozr),
asimismo la interpretacíón prejudicial 452-lP-2o17 expresó que 'rLd lícencia implica
únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta tos
restantes derechos relativos al sígno en cuestión ", puesto que al contar con un derecho
no exclusivo de uso de marca, se instituyó que la defensa de los derechos marcaríos
que ostenta ToYorA JlDosHA KABUSHIKI KAISHA (ToYorA MoroRS
CORPORATION) deben realízarse a nombre de esta últíma y no a nombre propío del
distríbuidor (TOYOSA S.n.); en ese contexto, de la revisión in extenso de actuados se
evidencia que TOYOSA S.A. se apersonó al SENAPI y presentó una denuncia de
infracción a derechos de propiedad industrial por la comercialización e importación de
vehículos marca TOYOTA, en virtud al Contrato de Licencia de Uso, no síendo plausible
quepor ello se pretenda tener la calidad de importador exclusívo para inicíar la acción,
puesto que el contrato de licencía establece que tíene el deber de poner en
conocimiento previo del titular y obtener la autorízación respectíva para realizar
cualquier acción de esa índole.

El análisís realizado se encuentra acorde al lineamiento jurísprudencial emitido. en la
lnterpretacíón Prejudícial 4521P-2o17 y la Sentencia Constitucional, !lurinacional
tz3zlzozz-i4, de igual manera elTríbunal de Justícia de la Comunidad Andina remitió al
SENAPI la lnterpretación Prejudícíal 2591P-2ozt, el cualseñaló:

,,208 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"
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¿Goza de suficíente legitimidad para solicítor Ia aplícacíón de una medida en frontera un licenciatario?

Si, en la medída que cuente con la expresa autorízación del títular de Ia maÍca, ya sea que esta conste
en el contrato de lícencia o en un poder especial, toda vez que la facultad de iniciar cualquier acción
para proteger los derechos de propiedad ¡ntelectual es exclusiva del títulat,'(Negrílla es del SENApI)

Lo señalado descarta la pretensión equivoca del recurrente, respecto a que la calidad
de dístribuidor ímplica o conlleva también la calidad de importador exclusivo, aspecto
que carece de sustento tomando en cuenta que las facultades y condicíones de un
contrato deben ser expresas y no supuestas o interpretadas, lo anteríor, tomando en
cuenta también que los efectos del registro de la "Licencia de Uso No Exclusivo de
Marca" en el SENAPI, no ímplican el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la
materia de propiedad intelectual (distribución, franQuícias u otros), tal como el propío
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció en la Interpretaciones
Prejudíciales 259-l P-2o zt y 452-tp-2o17.

Finalmente, cabe man¡festar que la Sentencía Constitucional Plurinacional :;;'/2022-
54, expresó que con la emísión de la Resolución Ministerial 06412c.22 emitida por el
Mínisterío de Obras Públicas, Servicios y Viviendas que aprueba el "Reglamento para la
Emisión de Autorizacíones Previas de Vehículos Automotores", se permite la
importación de un producto oríginal y adquirido legalmente, acorde a lo establecido en
el Artículo 3t4 de la Constitucíón Política del Estado - CPE, aspecto que no fue objeto
de análisis a tiempo de la emisión de la SC o646lzo't7-Sz por el tiempo posteríor a la
emisión, pero que, no puede ser desconocido.tomando en cuenta el derecho al trabajo
y al comercío en el que si bien la ley solo díspone para lo venidero y no tiene efecto
retroactivo, exíste la excepción en matería laboral cuando sea a favor del derecho al
trabajo. Tal derecho se encuentra vínculado dírectamente con el derecho al comercío y
cualquier activídad económica licita, con la límítación de que no perjudique el bíen
común, el cual se encuentra consagrado en el Parágrafo I del Artículo 47 de la CPE; lo
anterior, son derechos que se encuentran vinculados el principio de irretroactívidad
(nrt. tz3 de la CPE) el cual fue desarrollado en la SCP o8'rzlzotz de zo de agosto, por lo
que, la Resolución Ministeríal c6412022 al encontrarse vinculada a los derechos
laborales y por ser una norma benígna, resulta oportuna su aplicación retroactiva.

La emisíón de la Resolución Ministerial 64lzozz, tuvo como objeto impedir la existencia
de monopolio y oligopolio, para que cualquier persona o empresa pueda constituírse
en un factor de producción.y oferta de bíenes - servicios en condicíones de igualdad;
asegurando la calidad de vida y la protección del bien común colectívo, puesto que el
monopolio genera una pérdida de efíciencia (costo social). En ese entendido,, las

ínterpretaciones prejudiciales 452-lP-2o17 y 259-lP-zozr de la ComunÍdad Andina,
puntualizaron que sólo el títular de una marca tiene el derecho exclusivo..,de úsar,
explotar, licenciar y transferír la misma, así como impedir que terceros no autorízádos
utílicerr su marca, por su parte, el licenciatario se encontraría autorizado q! upó,de !a
marca registrada y no puede pretender iniciar acciones contra terceros, dado, queie$á

,,20X AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"
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facultad es exclusiva del titular, tampoco puede oponerse o impedir la importación

paralela de productos oríginales identíficados con la marca registrada.

Sobre eI Contrdto de Licencía No Exclusívd de lJso de Marcd: La SCP 'tzl'zlzozz-S4

expresó que en atención al proceso 452-lP-2o17, sólo el titular de la marca puede usar,

explotar e impedir que terceros no autorizados la utilícen en el mercado, y un

licenciatario no puede iniciar acciones si no cuenta con la áutorización expresa del

titular; al respecto cabe señalar que el registro de la "Licencia de Uso No Exclusivo de

Marca,, en el SENAPI, no implica el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la

materia de propiedad intelectual, tomando en cuenta que la Interpretación Preiudicial

25g-lP-2o2't de o7 de diciembre de zozl señaló que:

,,(,,,) el reg¡stro de,l contrato de licencia de uso de'una marca, sea que se trate de un contrato específíco

con el único objeto de conceder una licencio, o que se trate de un contrato comercial o mercantil, en el

que se íncluyan disposiciones vinculadas con Ia licencia de uso de una marca' por eiemplo un contrato de

iranquicia o de distrtbución, tiene por finalidad dar la debida publicidod al contrato de licencia, a fin de
'que 

surta ef ectos frente a terceros. De.tol manera que ese registro no g,enera ninguna obligación para la

oficina nacional competente, en relación con el reconocimiento de otros aspectos aienos a la licencia de

der echos de pr opiedad intel ectual"

Entre una licencia no exclusiva de uso de marca y la distribución exclusiva,.únicamente

el primero es de competencia del SENAPI y respecto al cual tuvo efectos de publicídad

el registr,o señalado por el recurrente; de ígual rñanera, se evidencíó que ni el titular y

menos un licencíatario de uso de marca (sea exclusivo o no) validan iurídicamente la

posibilidad de oponerse al mecanismo de las importaciones paralelas de terceros, así

sean no autorizadas, consecuentemente, no existiendo correspondencia en lo

solicítado por el recurrente de pretender una prohibición de importación a terceros de

productos bajo la marca ToYoTA, aspecto que también fue analizado y denegado de

forma totalmente concluyente al amparo de la Interpretación Preiudicial - Proceso

zjglp-zo21y de la propia Sentencia Constitucional Plurinacional o646lzo't7-52 de 19 de

¡unio oe zo'r7 la cual señaló que la adopción de Medidas en Frontera se debe realizar

cumpliendo la norma comunitaría, no siendo loable el hecho de que la parte recurrente

pretenda alterar la naturaleza temporal y meramente precautelativa de referido

nstituto jurídico.

Sobre el punto la SCP

1z3zl2o22-54 en el análisis de fondo, ,é ptonrn.ió acerca de la importación paralela ¡¡ el

agotamíento del derecho; al respecto tomando en cuenta que TOYOSA S'A', presentó
,l^- l--i^ lr

;;';:¿i¿;-á. ¡ntru..iones por la importación y comercialización de vehículos baio la

marca TOYOTA; es loable prOnunciar que las importaciones paralelas son actividades

de internación en otro país, de mercancías o productos con una marca original'

actividad que es realizada legalmente por un importador diferente al representante :
distribuidor autorizado, es decir fuera de la cadena comercial glicial' en :ese

lineamiento la lnterpreiacíón Preiudicial 452-lP-2o17 puntual¡zó que'rQueda.::.claro¡'a

partir de Io expuesto que el titular de una marca no puede ímpedir la importacíón de un
/
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producto que sea oríginal y que haya sído adquirido ya sea ol titular de Ia marca o a un
Iícenciatarío vínculado a este", "Si el titular de una marca no puede impedir una
importación paralela, tampoco Io puede impedir el licenciatario de Io marca',,
lineamíento que fue corroborado también por la Interpretacíón prejudícial z5glp-zozt,
conforme lo señalado se aclara tambíén que, el SENAPI reconoció cada uno de los
términos en que fue registrado el documento de licencía medíante la Resolución
DPI/SD/LU-No.337/zort, de z3 de agosto de zorr, respecto al reconocimíento de la
empresa TOYOSA S.A como licenciatario no exclusivo del uso de la marca TOyOTA, sín
que la empresa referida desconozca o pretenda impedír las importaciones paralelas,
siempre que las mismas sean legales y cumplan con todos los requisitos iurídicos para
ser considerados como legítimos, la Interpretación Prejudicíal 45zlP-zot7 de forma
concisa señaló: "Es más, en cualquier escenarío, el que una empresa sea titular de un
contrato de distríbución exclusivo de productos de una marca determínada en el
territorio de un País Miembro, o una lícencia de uso exclusiva de una marca para un
determinado país, no Ie confiere Ia facultad para impedír u oponerse a una importacíón
paralela de productos oríginales identificados con dicha marcd.", lineamiento ratificado
en la lnterpretación Prejudicíal 21glp-2o21que expresó:

"No estd demás, reiterar que un contrato de distríbución exclusivo de productos ídentificados con una
determinada merca, incluya o no este contrato de régimen de licencía de uso exclusivo de ta referido
marco, no puede impedir ni oponerse a Ia importación paralela de productos orígínales identíficados
con dícha merca."

Por lo señalado, si el titular o el licenciatario que cuente con facultad expresa para el
efecto, advírtiera que una importacíón pretende realizarse sin cumplir con los
requisitos legales, se encuentra legal y plenamqnte facultado para inícíar las acciones
o medidas necesarias; en el presente caso quedó en evidencia que la firma TOYOSA
S.A pretende impedir la importación de productos por parte de terceros bajo el
argumento de constituirse como el "importador exclusivo" de la marca TOYOTA en
Bolívia, empero, se reítera el lineamíento jurisprudencia emitido en la Interpretación
Prejudicial 452-lP-2o17 de la Comunidad Andina en sentido de que si el titular de una
marca no puede impedír una ímportación paralela realizada en forma legítima,
tampoco lo puede impedir el licenciatario de una marca, de igual- manera la
f nterpretación Prejudicial 259-lP-2o21 tambié¡1 de la Comunidad Andína, expresó: ,,Dado

se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artícuto t58 de
la Decisión 486, en términos generales y abstractos, en cualquier escenario, un contrato de distribución
exclusiva de productos con una determinada mdrca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de
una marca, en cualquier, caso respecto al territorio de un País Miembro de Ia Comunídad Andina, no puede
impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca."

De igual manera, se puntualiza que el análisis del párrafo que precede, se encuentra
acorde a una consulta prejudicial realizada al Tribunal de Justícia de lar(omunidad
Andina, y que la misma se pronunció mediante las interpretacíones prejudiciales 452-
lP-zo't7 y 259-lP-2o21, síendo que en esta última se pronunció de lá siguiente máhera: ,
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licenciatariol

No, todc vez que la importación paralela es aquella efectuada precisamente por un importador dístinto
al representante o dístribuídor autorizado. Es decir, estamos frente o una operación comercial que se
efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial en un territorio
determínado,

¿Las importacíones paralelas realizadas por un tercero sobre productos origínales, a un país Míembro
de Ia CAN, pueden ser consíderadas libre y licitas dentro del comercio?

Sí, en la medída que se cumplan las condiciones y requisítos establecidos... en la presente
lnterpretación Preiudicial, y las demás dísposiciones nacionales que resulten aplicables a las operaciones
comerciales de importación de mercaderías.',

El único facultado para inícÍar acciones es el titular de la marca TOYOTA puesro que
tanto el Contrato de Licencia de Uso regístrado en el SENAPI, como la Sentencía
67olzot7, de 3o de octubre de zot7, establecíeron que la defensa de los derechos
marcarios de TOYOTA JIDOSHA KABUSHtKt KAtSHA (ToyoTA MoToRS
CORPORATION) deben realizarse a nombre de la mísma y no a nombre propío del
distríbuidor, sin embargo, se evídenció que la empresa TOYOSA S.A., es la que
presentó la accíón de infracción a derechos de propiedad industríal por la
comercíalización e ímportación de vehículos con la marca TOYOTA, contraviniendo lo
díspuesto en el Contrato de Licencia de Uso de Marca. Asimísmo, es menester señalar
que el Artículo t58 de la Decisión +86 de la CAN, se encuentra a favor de las
importaciones paralelas y del agotamíento del derecho sobre una marca, siendo que el
espíritu de ello radíca en el hecho de promocíonar una libre competencia en el
mercado, tomando en cuenta que las importacíones paralelas tienden a incentivar una
mayor competencia intramarca en el mercado interno del país "Precisamente, las
importaciones paralelas evítan la consolídación de monopolios" (Proces o 25g-lP-zoz1),
coligiéndose por ello que la pretensión del recurrente referente a la ímportación y

zñ- distribucíón exclusiva implicaría un monopolio intramarca de poder de mercado sobre

6."ü;üeilA los productos (vehículos) marca TOYOTA, advirtiéndose el riesgo de generarse una

/$"*\*T1l'' ?\ competencia desleal o una conducta antícompetitiva por el abuso de una posición de

\? uY,^,J dominio: "importador exclusivo", la Interpretacíón Prejudicial 259-l P-zozt prevé este

\Wy/ típo de escenaríos y acertadamente prevé lo siguiente:

"Si el licenciatario que constituye un distribuidor exclusivo abusa con accíones de infracción de
derechos al importador paralelo, esta conducta podría calificar como una conducta anticompetitiva o
como un supuesto de competencia desleal, dependiendo de las círcunstancias. Si el distribuidor tiene
posición dominante, podría presentarse el caso de un abuso de procedimientos administratiyos
(titigocíón predatoria); pero si no la tiene,la figurá podría catificar como un acto de competencia desleat
en la modalidad de abuso de procedimientos administrativos,"

Por último, en relación a la figura jurídíca del agotamiento del derecho, la mísma se

constítuye en una limÍtante a los derechos de ostenta el titular de una marca -una vez
introducido en el país- el cual le ímpíde oponerse a la sucesiva comercialización de sus

a
I
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productos o de obtener algún beneficio económico una vez realizada la primera venta

en el mercado interno del país (nnículo t58 de la Decisión 486), quedando en

evidencia que no puede pretenderse que la importación de productos (vehículos)

marca TOyOTA por parte de terceros, se aplique la figura jurídica del agotamiento del

derecho ,,Los derechos del títular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su

priryera venta, después de la cual la mercancía tiene libre círculación en un mercado

integrado." (Proceso 25g)P-2o21), cuando corresponde aplicar la figura de las

importacíones paralelas en la forma y los parámetros establecidos por la normativa y

jurisprudencia comunitaria señalados en los párrafos que preceden.

Conforme lo señalado y tomando en cuenta los lineamíentos establecidos por la SCP

'rz3zlzozz-S4, dentro del marco de lo establecido en el Artículo 3t4 de la CPE que

piohíbe el monopolio y el oligopolio privado, concordante con la Resolución

Ministerial 64lzozz de ol de abril de zozz que desmonopoliza la importación de

automotores y concordante con las Interpretaciones Preiudiciales 452-lP-2o't7 y 259-lP'

2021, que se pronuncíaron sobre los derechos con los que cuenta un licencíatario,

sobre las importaciones pai'alelas y el agotamiento del derecho; la privación de

importación y comercialización de productos con la marca TOYOTA a otras empresas,

afectaría el derecho al comercio y por ende el derecho al trabajo por estar vinculados

a la prohibición de monopolio, los cuales se encuentran reconocidos

constitucionalmente.

En consecuencia, en atención a lo fundamentado en el presente fallo se evidencia que

se han considerado los parámetros señalados por la iurisprudencia inherentes al caso

(lnterpretaciones Preiudiciales z5g-lP-zozt y +s2-lP-zotl) y la doctrina, en lá

fundamentación y motivación de los actos administrativos emitidos (conforme la

Sentencia Constitucional plurinacional tz3zlzozz-54), "Dicho de otra forma, toda

autorídad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer fos hechos,

realizar la fundamentación tegat y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la

misma, por cuanto lo estruct-ura de un fallo tanto en el fondo como en Ia forma, deiará

pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas

;;;;;";;;rrt lro,r"rotu, apticables al caso, síno que también la decísión está regida por los

príncípios y valores supremos rectores que oríentan al iuzgador, eliminóndose cualquíer

i;;;;it;;oráiái,iáoa, dando at admínistrado et pteno convencímíento de que no había

otra forma de resolver los hechos iuzgados sino de la forma en que se dec,i.dió'1il-:l

o499lzozt-S4 de o7 de septíembre) enmarcándose en el ordenamiento jurídico vigente

sin haber vulnerado ningún derecho, principio y garantía -como pretende hacer valer la

recurrente- que rigen ia actividad administrativa, cumpliendo con cada Uno de los

requisitos de los áctos administrativos contemplados en la Ley de Procedimiento

Administrativo, así como en la Decisión +86 de la comunidad Andina, Ror lo q1"' ]:t
argumentos planteados por el recurrente TOYOSA 5'A', contra la Resolución

Administrativa lF-REV-18/zor6 de z4 de iunio de zot6, carecen de sustento Jegal',no
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siendo pertinente ta alegación que efectuó. Por consiguiente, corresponde co¡firmar

la determinacíón asumida por la autoridad administrativa inferior.

CONSIDERANDO lll. (Conclusiones)

eue el antes denominado Viceministerio de Comercio lnterno en el marco de lo

establecido por el Articulo 56 del Decreto Supremo N' 4857 de 6 de enero de zoz3,

ahora se denomina Vícemínisterio de Comercio y Logística lnterna y se encuentra

dentro de Ia estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

eue por el análisis realizado en grado jerárquico, tomando en cuenta la Sentencia

Constitucional Plurinacional 123zl2ozz-54, de zt de septiembre de 2022, se advierte que

la parte recurrente no logró enervar los fundamentos de las resoluciones de prímera y

segunda instancia, toda vez que de la revisión de antecedentes se concluye que los

argumentos esgrimidos por el recurrente no desvirtúan los motivos que llevaron a

"rit¡, 
las disposiciones contenidas en la Resolución recurrida, por lo que corresponde

rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA S'A', contra la

Resolución Administratíva lF-REV-1812016 de z4 de junío de zot6, confirmar en todas

sus partes el acto administrativo recurrido.

POR TANTO:

El Viceministerio de Comercio y Logística Interna del Ministerio de Desarrollo

productivo y Economía Plural, en uso de sus facultades y atribucíones conferídas y en

aplicación de lo determinado en la sentencia constitucional Plurínacional tz3zlzozz-S4

de zl de septiembre de zozz;

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA

S.A., contra la Resolución Administrativa lF-REV-r8/zot6 de 24 de junio de zot6; en

consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes el acto administrativo recurrido, sea

con los demás recaudos de rigor.

SLGUNDO: DISpONER la devolución de obrados al servicio Nacional de Propiedad

lntelectual - SENAPI a los efectos consiguientes'

Comuníquese Y Archívese.

**ffis.
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