BICENTENARIO DE

BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIV[ MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N° RA/MDPyEP/VCLI N° 002/2023

La Paz, 31 de mayo de 2023

Dentro del Recurso Jerarquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la
Resolucién Administrativa IF-REV-18/2016, de 24 de junio de 2016, sustanciado ante el
entonces Viceministerio de Comercio Interno actual Viceministerio de Comercio y
Logistica Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural - MDPyEP

VISTOS:

e El Recurso Jerdrquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la Resolucion
Administrativa IF-REV-18/2016, de 24 de junio de 2016.

e La Resolucién Administrativa MDPyEP/VCl No. 001/2020, de 28 de septiembre de
2020 por la cual se determiné ACEPTAR el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
empresa TOYOSA S.A., y se dispuso el reconocimiento de TOYOSA S.A. como
distribuidor exclusivo y licenciatario de uso de la marca TOYOTA en territorio
nacional.

e La Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de 21 de septiembre de 2022,
que dejé sin efecto la Resolucién Administrativa MDPyEP/VCl 001/2020, 28 de
septiembre de 2020, debiendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos
Juridicos del fallo constitucional; asi como la normativa vigente, los antecedentes
administrativos y actuados, y;

CONSIDERANDO 1. (Antecedentes)

Que en fecha 10 de enero de 2012, la empresa TOYOSA S.A., presentd al Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI una accién de infraccién a derechos de
propiedad industrial por la comercializacién e importacion de vehiculos marca TOYOTA
y por la adulteracién de productos (conversién a gas natural); accién que fue resuelta
mediante la emisién de la Resolucién Administrativa IF-39/2016, de 04 de mayo de
2016, declarando improbada la demanda, decisién administrativa que fue confirmada
mediante la Resolucién Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016 (que
resolvié el Recurso de Revocatoria) y ratificada mediante la Resolucién Administrativa
Jerdrquica JER 003/2016 de 15 de diciembre de 2016, emitida por el entonces ¥
Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones . :

Que la empresa TOYOSA S.A,, presenté demanda contenciosa administrativa ante €
Tribunal Supremo de Justicia, emitiéndose la Sentencia 670/2017, de 30 de octubre_t?e
2017, que resolvié declarar improbada la demanda y confirmé la Resolucion
2 ndministrativa Jerarquica JER 003/2016, de 15 de diciembre de 2016, en mérito a que la
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Que paralelamente, dentro una accion de ‘amparo con.stltucmnai ln:elgpeu;is:% npg;
TOYOSA S.A., contra el entonces Viceministerio de Comercno' I.n’terno, p(ln T
la Resolucién Administrativa Jerarquica JER 003/2016, se- em.ltlo la Reﬁo U.c onI Joes
mayo de 2017, que fue confirmada por el Tribunal Cons.titucmnal Pl'u'n'nacuona a r?v"
de la SCP 0646/2017-S2, de 19 de junio de 2017, disponiendo la 'em'15|o'n de nu?vo- allo
que disponga el reconocimiento de TOYOSA S.A.,-cor-no Dl?trlbU|dqr Exclusivo );
Licenciatario de uso de la marca TOYOTA en el territorio nacional, mientras que e
Tribunal Supremo de Justicia emita una resolucién en la que se ”resue[va
definitivamente el conflicto producido, situacién que acaecié, con la emisién de la
Sentencia 670/2017, de 20 de octubre de 2017.

ESTADO PLURINACIONAL DE \STERIO DE DESARROLLO
B VIA 'F\’dFl{%DUCT}VO Y ECONOMIA PLURAL

Que conforme los antecedentes sefialados, el entonces Viceministerio de Comercio
Interno emitié la Resolucién Administrativa J erdrquica JER-08/2017, de 20 de diciembre
de 2017, observando la SCP 0646/2017-S2 y la Sentencia 670/2017, determinando
rechazar el recurso jerdrquico interpuesto por TOYOSA S.A., y confirmar la Resolucidén
Administrativa IF-REV-18/2016.

Que en fecha 21 de marzo de 2018, la empresa TOYOSA S.A., presentd un recurso de
queja por supuesto incumplimiento, dando lugar a que la Jueza de Garantias emita el
Auto de 23 de marzo de 2018, pretendiendo dejar sin efecto la Resolucién
' Administrativa Jerdrquica JER-08/2017, el cual, tras haber sido elevado en revisign al
Tribunal Constitucional Plurinacional, dio lugar a que se emita el decreto de 9 de
octubre de 2018, advirtiendo error procesal de la Jueza de Garantias y ordenando que
cumpla el procedimiento previsto en el ACP 015/201 3-O, de 20 de noviembre de 201 3

Que el entonces Viceministerio de Comercio Interno dicté un nuevo fallo, a través de la
Resolucién Administrativa MDPYEP/VCI 001/2020 de 28 de septiembre de 2020 en el
marco de la conminatoria realizada por la Jueza de Garantias.

Que posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitié |a Sentencia
Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de 21 de septiembre de 2022, que dejo sin
efecto la Resolucién Administrativa MDPYEP/VCI 001/2020, 28 de septiembre de 2020,

.{lebiendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos Juridicos de este
ronunciamiento.

Durector General 08
Asunlos o CONSIDERANDO 11. (Anélisis)

Conforme lo sefialado en los antecedentes de la presente resolucién, y de la revisién

de actuados se advierte que la Resolucién Administrativa MDPyEP/VCI No. 001/2020, de

28 de septiembre de 2020 determiné ACEPTAR el recurso jerarquico interpuesto por la.
SFoduy- @MPresa TOYOSA S.A., y dispuso el reconocimiento de TOYOSA S.A. como distribuidor
/ d?"\exclusivo y licenciatario de uso de la marca TOYOTA en territorio nacional, |

ngoSteriormente, S€ presentaron acciones de amparo constitucional y se emitid la
) © Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-54, de 21 de septiembre de 2023, que
—" dej6 sin efecto Ia Resoluciéon Administrativa MDPyYEP/VCI 001/2020 28 de septiembre de,
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2020, debiendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos Juridicos del fallo
constitucional.
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Conforme los antecedentes desarrollados, se establece lo siguiente:

Sobre la calidad de importador exclusivo: La S.C.P. 1232/2022-S4 expresé que en
atencién al derecho al trabajo y al comercio, no se puede restringir la actividad de
importacién legal de vehiculos marca TOYOTA a terceros, en base a un documento de
exclusividad; al respecto cabe sefialar que la Interpretacion Prejudicial 452-1P-2017
sefialé que “El contrato de licencia deberd plasmarse por escrito y registrarse en la
Oficina Ndcional respectiva, acorde con lo dispuesto en el Articulo 162 de la Decisién
486.”, la autoridad administrativa advirtié que en la base de datos del SENAPI cursa la
Resolucion DPI/SD/LU-No. 337/2011 de 23 de agosto, la cual registrd la licencia 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 Compafiia le ha otorgado al Distribuidor una Licencia No Exclusiva para la utilizacién de las

Marcas Registradas (...) como Distribuidor Exclusivo de los Productos Toyota (...) dentro del
Territorio.”

““que la compafnia otorga al Distribuidor el derecho no exclusivo de uso de las Marcas Registradas de
acuerdo al Articulo siete del CD que dice a la letra (a) La Compafiia, mediante el presente otorga al
Distribuidor el derecho no exclusivo de uso de dichas marcas registradas y marcas de servicio que son
de titularidad de la Compafifa sobre o con relacién a los Productos Toyota y solamente en conexidn con
la distribucidn, venta y servicio de las mismas dentro del Territorio.”

Conforme lo sefialado, el registro de una marca permite al titular otorgar licencias
para el uso y explotacion de la misma (Articulo 162 de la Decisién 486), por lo que
queda en evidencia que la firma TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA
MOTORS CORPORATION) le otorgé la calidad de distribuidor a la firma TOYOSA S.A.,
asimismo se evidencia que no se le otorgd de forma expresa la calidad de importador
exclusivo como pretendié hacer valer la parte recurrente “... el licenciatario queda
habilitado para ejercer el derecho del uso de la marca (explotarla) en las condiciones,
términos y limites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato, en aplicacién
del principio de autonomia de la voluntad de las partes.” (Interpretacién Prejudicial 259-
IP-2021, de 7 de diciembre de 2021, emitida por Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina), tomando en cuenta que la licencia otorgada fue para el uso y explotacién de
las marcas dentro la cadena oficial de distribucion, venta y servicios de las mismas
bajo el espiritu de “derecho no exclusivo de uso de las Marcas Registradas”. El derecho
no exclusivo de uso de la marca fue también objeto de andlisis por la Sentencia
-.m\ﬁ;?o/zm? de 30 de octubre de 2017, en el que el Tribunal Supremo de Justtma senald:

“Respecto a la problemdtica planteada por TOYOSA S.A en la presente demanda contenciosa
! administrativa, es evidente que dicha empresa — ahora demandante - tinicamente tiene la calidad de
distribuidor exclusivo, mds no tiene el derecho exclusivo de uso de dichas marcas registradas y marcas
de servicio que son de titularidad de la Compafiia sobre o con relacién a productos TOYOTA y solamente
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en conexion con la distribucion, venta y servicio de las mismas dentro del territorio boliviano; esto

quiere decir que TOYOSA S.A es el distribuidor autorizado y exclusivo para Bolivia de TOYOTA MOTORS
CORPORATION dentro de su cadena oficial comercial...”

“... por lo que, la empresa demandante mal podria alegar la vulneracién de sus derechos o intereses
por parte de otras empresas comercializadoras de la misma marca que no pertenezcan a la cadena
comercial oficial de TOYOTA MOTOR CORPORATION...”

Similar lineamiento fue establecido en la Interpretacién Prejudicial 452-1P-2017, de 12
de diciembre de 2017, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que
expres0 “Por tal razén, debe tenerse en cuenta que independientemente de la
exclusividad de los contratos de licencia y de distribucién, en ningtin caso ello supone que
este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas.”, por su parte, el
Proceso 259-IP-2021, sefialé que “Es mds, en cualquier escenario, el que una empresa sea
titular de un contrato de distribucién exclusiva de productos de una marca determinada
en el territorio de un Pais Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un
determinado pais, no lo confiere la facultad para impedir u oponerse a una importacién
paralela de productos originales identificados con dicha marca”, con lo sefialado queda
en evidencia que la autoridad administrativa no se encuentra en la facultad de validar
prdcticas comerciales restrictivas para que determinadas empresas sostengan que la
licencia de uso no exclusivo puedan dar lugar al ejercicio de practicas de monopdlicas
en perjuicio del publico consumidor; no siendo meritorio lo argumentado por la parte
recurrente de que estaria facultado para iniciar la presente accién.

La parte recurrente, al procurar emitir una prohibicién de importaciones por parte de
terceros, implicarfa el tratamiento de una nueva figura legal, empero tal situacién no
resulta factible en virtud de que en nuestro pais todos los aspectos inherentes a
propiedad industrial se encuentran sujetas a la norma comunitaria y atn en el caso de
pretender emitir algin pronunciamiento bajo normativa nacional la-misma no serfa
aplicable “...la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales
(incluyendo las normas constitucionales) de cada uno de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina.” (Interpretacion Prejudicial 259-1P-2021). Adicionalmente, el
Articulo 238 de la Decision 486 establece que es el titular de una marca quien puede
tomar las acciones necesarias contra terceros que presuntamente infrinjan su derecho
de exclusividad siendo que los licenciatarios sélo pueden ostentar facultades de uso y
explotaciéon de una marca, sin embargo la Interpretacién Prejudicial 259-1P-2021/
establecié algunas excepciones al manifestar que “(...) el titular podrd facultar|:
expresamente al licenciatario para ejercer a su nombre y representacion las acciones
necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorizacién para que este a su
vez pueda actuar en un proceso, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular de la

marca”, es asi que la Sentencia 670/2017 se pronuncié sobre dicho aspecto,
Xstabieaendo lo siguiente:

/ \liJuhu 6‘
s

dou‘-‘a

. TOYOSA S.A ante una supuesta infraccién a las normas marcarias que afecte a TOYOTA MOTORS
CORPORATION tiene el deber de informar tal extremo y coordinar con dicha compafiia para la defensa

\._ m_,,?l
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de sus intereses o personalmente asumir defensa si fuere demandada por alguna infraccién al cumplir
las instrucciones otorgadas por TOYOTA MOTORS CORPORATION; siendo que si TOYOSA S.A, solicita
medidas de frontera, esto debe hacerse en defensa de los derechos marcarios de TOYOTA MOTORS
CORPORATION como titular de la marca, méas no a nombre propio porque no tiene derecho al uso
exclusivo de la marca en territorio boliviano, como se explicé lineas arriba. Extremos corroborados por
la certificacién emitida por TOYOTA MOTORS CORPORATION presentada en el procedimiento
administrativo y referida por la empresa demandante.”

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVI A MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

Asimismo, en la documentacién adjunta a la Resolucién DPI/SD/LU-No0.337/2011, de 23
de agosto de 2011, que registro la licencia de uso para la marca TOYOTA otorgada por
la firma TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS CORPORATION) a
favor de TOYOSA S.A, se advirtié que: “En la eventualidad de que el Distribuidor tome
conocimiento de dichas infracciones o infracciones potenciales, deberd de manera
oportuna y exacta informar a la Compania sobres los detalles de las mismas adjuntando
evidencia de respaldo y deberd ya sea apoyar a la Compafia en la ejecucién de las
medidas necesarias para proteger los derechos de la Compafia sobre las Marcas
Registradas...)"”

El Contrato de Licencia de Uso, asi como la Sentencia 670/2017 de 30 de octubre de
2017, prevén que para solicitar determinadas medidas en defensa de la marca
TOYOTA, la empresa TOYOSA S.A debe cumplir puntualmente con lo establecido en la
norma comunitaria y en los términos que su propia licencia de uso instituye “En ese
caso, mantiene la titularidad de su registro marcario y el licenciatario queda habilitado
para ejercer el derecho de uso de la marca en las condiciones, términos y limites
| establecidos por ambas partes en el respectivo contrato, en aplicacién del principio de
autonomia de la voluntad de las partes.” (Interpretacién Prejudicial 259-1P-2021),
asimismo la interpretacion prejudicial 452-IP-2017 expresé que “La licencia implica
: Unicamente la autorizacién a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los
' restantes derechos relativos al signo en cuestion.”, puesto que al contar con un derecho
no exclusivo de uso de marca, se instituyé que la defensa de los derechos marcarios
que ostenta TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS
CORPORATION) deben realizarse a nombre de esta ltima y no a nombre propio del
distribuidor (TOYOSA S.A.); en ese contexto, de la revisién in extenso de actuados se
evidencia que TOYOSA S.A. se apersond al SENAPI y presentd una denuncia de
infraccién a derechos de propiedad industrial por la comercializacién e importacién de
vehiculos marca TOYOTA, en virtud al Contrato de Licencia de Uso, no siendo plausible
que.por ello se pretenda tener la calidad de importador exclusivo para iniciar la accién,
puesto que el contrato de licencia establece que tiene el deber de poner en
conocimiento previo del titular y obtener la autorizacién respectiva para realizar
cualquier accién de esa indole.

SENAPI la Interpretacién Prejudicial 259-1P-2021, el cual sefialé:
2023 ANO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"
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{Goza de suficiente legitimidad para solicitar la aplicacién de una medida en frontera un licenciatario?

Si, en la medida que cuente con la expresa autorizacién del titular de la marca, ya sea que esta conste
en el contrato de licencia o en un poder especial, toda vez que la facultad de iniciar cualquier accién
para proteger los derechos de propiedad intelectual es exclusiva del titular.” (Negrilla es del SENAP!)

Lo sefialado descarta la pretension equivoca del recurrente, respecto a que la calidad
de distribuidor implica o conlleva también la calidad de importador exclusivo, aspecto
que carece de sustento tomando en cuenta que las facultades y condiciones de un
contrato deben ser expresas y no supuestas o interpretadas, lo anterior, tomando en
cuenta también que los efectos del registro de la “Licencia de Uso No Exclusivo de
Marca” en el SENAPI, no implican el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la
materia de propiedad intelectual (distribucién, franquicias u otros), tal como el propio
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecié en la Interpretaciones
Prejudiciales 259-1P-2021 y 452-IP-2017.

Finalmente, cabe manifestar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-
S4, expresé que con la emision de la Resolucidn Ministerial 064/2022 emitida por el
Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Viviendas que aprueba el “Reglamento para la
Emisién de Autorizaciones Previas de Vehiculos Automotores”, se permite la
importacién de un producto original y adquirido legalmente, acorde a lo establecido en
el Articulo 314 de la Constitucién Politica del Estado - CPE, aspecto que no fue objeto
de andlisis a tiempo de la emisién de la SC 0646/2017-S2 por el tiempo posterior a la
emision, pero que, no puede ser desconocido- tomando en cuenta el derecho al trabajo
y al comercio en el que si bien la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto
retroactivo, existe la excepcién en materia laboral cuando sea a favor del derecho al
trabajo. Tal derecho se encuentra vinculado directamente con el derecho al comercio y
cualquier actividad econémica licita, con la limitacién de que no perjudique el bien
comun, el cual se encuentra consagrado en el Pardgrafo | del Articulo 47 de la CPE; lo
anterior, son derechos que se encuentran vinculados el principio de irretroactividad
(Art. 123 de la CPE) el cual fue desarrollado en la SCP 0812/2012 de 20 de agosto, por lo
que, la Resolucién Ministerial 064/2022 al encontrarse vinculada a los derechos
laborales y por ser una norma benigna, resulta oportuna su aplicacién retroactiva.

La emision de la Resoluciéon Ministerial 64/2022, tuvo como objeto impedir la existencia
de monopolio y oligopolio, para que cualquier persona o empresa pueda constituirse
en un factor de produccién y oferta de bienes - servicios en condiciones de igualdad;
asegurando la calidad de vida y la proteccion del bien comun colectivo, puesto que el
monopolio genera una pérdida de eficiencia (costo social). En ese entendido, las
interpretaciones prejudiciales 452-1P-2017 y 259-IP-2021 de la Comunidad Andina,
puntualizaron que sdlo el titular de una marca tiene el derecho exclusivo de usar,
explotar, licenciar y transferir la misma, asi como impedir que terceros no autorizados
utilicen su marca, por su parte, el licenciatario se encontrarfa autorizado al uso de la
marca registrada y no puede pretender iniciar acciones contra terceros, dado que esa
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facultad es exclusiva del titular, tampoco puede oponerse o impedir la importacion
paralela de productos originales identificados con la marca registrada.

ESTADO PLURINACIONAL DE
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PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

Sobre el Contrato de Licencia No Exclusiva de Uso de Marca: La SCP 1232/2022-54
expresé que en atencién al proceso 452-1P-2017, sé6lo el titular de la marca puede usar,
explotar e impedir que terceros no autorizados la utilicen en el mercado, y un
licenciatario no puede iniciar acciones si no cuenta con la autorizacién expresa del
titular; al respecto cabe sefialar 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 Interpretacién Prejudicial
259-1P-2021 de 07 de diciembre de 2021 sefialé que:

“(...) el registro del contrato de licencia de uso de una marca, sea que se trate de un contrato especifico
con el tnico objeto de conceder una licencia, o que se trate de un contrato comercial o mercantil, en el
que se incluyan disposiciones vinculadas con la licencia de uso de una marca, por ejemplo un contrato de
franquicia o de distribucién, tiene por finalidad dar la debida publicidad al contrato de licencia, a fin de
que surta efectos frente a terceros. De tal manera que ese registro no genera ninguna obligacion para la
oficina nacional competente, en relacién con el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la licencia de
derechos de propiedad intelectual”

Entre una licencia no exclusiva de uso de marca y la distribucién exclusiva, Gnicamente
el primero es de competencia del SENAPI y respecto al cual tuvo efectos de publicidad
el registro sefialado por el recurrente; de igual manera, se evidencié que ni el titular y
menos un licenciatario de uso de marca (sea exclusivo o no) validan juridicamente la
posibilidad de oponerse al mecanismo de las importaciones paralelas de terceros, asi
sean no autorizadas, consecuentemente, no existiendo correspondencia en lo
solicitado por el recurrente de pretender una prohibicién de importacion a terceros de
productos bajo la marca TOYOTA, aspecto que también fue analizado y denegado de
forma totalmente concluyente al amparo de la Interpretacion Prejudicial - Proceso
259-1P-2021 y de la propia Sentencia Constitucional Plurinacional 0646/2017-S2 de 19 de
junio de 2017 la cual sefialé que la adopcion de Medidas en Frontera se debe realizar
cumpliendo la norma comunitaria, no siendo loable el hecho de que la parte recurrente
pretenda alterar la naturaleza temporal y meramente precautelativa de referido
Anstituto juridico.

o_b_re_la_l_mpnriacié[Lpata[ela_y__el_agot_ami.ento_del__deze;_h_o.: Sobre el punto la SCP
1232/2022-54 en el andlisis de fondo, se pronuncié acerca de la importacion paralelay el
agotamiento del derecho; al respecto tomando en cuenta que TOYOSA S.A., presento
una accién de infracciones por la importacion y comercializacién de vehiculos bajo la
marca TOYOTA; es loable pronunciar que las importaciones paralelas son actividades
de internacién en otro pais, de mercancias o productos con una marca original,
2\ actividad que es realizada legalmente por un importador diferente al representante o
distribuidor autorizado, es decir fuera de la cadena comercial oficial, en ese
lineamiento la Interpretacién Prejudicial 452-1P-2017 puntualizé- que “Queda claro, a
partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importacién de un_

Av, Mariscal Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, piso 20
(591-2) 2184444, Fax: 2316942
www.produccion.gob.bo



\

BICENTENARIO DE

BOLIVIA

producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o a un
licenciatario vinculado a este”, “Si el titular de una marca no puede impedir una
importacion paralela, tampoco lo puede impedir el licenciatario de la marca”,
lineamiento que fue corroborado también por la Interpretacién Prejudicial 259-1P-2021,
conforme lo sefialado se aclara también que, el SENAPI reconocié cada uno de los
términos en que fue registrado el documento de licencia mediante la Resolucién
DPI/SD/LU-No.337/2011, de 23 de agosto de 2011, respecto al reconocimiento de la
empresa TOYOSA S.A como licenciatario no exclusivo del uso de la marca TOYOTA, sin
que la empresa referida desconozca o pretenda impédir las importaciones paralelas,
siempre que las mismas sean legales y cumplan con todos los requisitos juridicos para
g ser considerados como legitimos, la Interpretacién Prejudicial 452-1P-2017 de forma
' concisa sefialo: “Es mds, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un
contrato de distribucién exclusiva de productos de una marca determinada en el
territorio de un Pais Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un
determinado pafs, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importacién
paralela de productos originales identificados con dicha marca.”, lineamiento ratificado

en la Interpretacién Prejudicial 259-1P-2021 que expresé:

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLI I MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

“No esta demds, reiterar que un contrato de distribucién exclusiva de productos identificados con una
determinada marca, incluya o no este contrato de régimen de licencia de uso exclusivo de la referida
marca, no puede impedir ni oponerse a la importacién paralela de productos originales identificados
con dicha marca.”

Por lo sefialado, si el titular o el licenciatario que cuente con facultad expresa para el
efecto, advirtiera que una importacién pretende realizarse sin cumplir con los
requisitos legales, se encuentra legal y plenamente facultado para iniciar las acciones
o medidas necesarias; en el presente caso quedé en evidencia que la firma TOYOSA
S.A pretende impedir la importacién de productos por parte de terceros bajo el
argumento de constituirse como el “importador exclusivo” de la marca TOYOTA en
Bolivia, empero, se reitera el lineamiento jurisprudencia emitido en la Interpretacién
Prejudicial 452-1P-2017 de la Comunidad Andina en sentido de que si el titular de una
marca no puede impedir una importacién paralela realizada en forma legitima,
tampoco lo puede impedir el licenciatario de una marca, de igual manera la

Interpretacion Prejudicial 259-1P-2021 también de la Comunidad Andina, expresé: “Dado
que se busca evitar la consolidacién de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 158 de
la Decisién 486, en términos generales y abstractos, en cualquier escenario, un contrato de distribucién
exclusiva de productos con una determinada marca, asi como un contrato de licencia de uso exclusivo de
una marca, en cualquier, caso respecto al territorio de un Pais Miembro de la Comunidad Andina, no puede
impedir ni oponerse a la importacién paralela de productos originales identificados con dicha marca.”

De igual manera, se puntualiza que el andlisis del parrafo que precede, se encuentra
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“Para realizar una importacién paralela se requiere del consentimiento y/o autorizacién del
distribuidor exclusivo del producto identificado con una marca especifica, de su titular o de su
licenciatario?

No, toda vez que la importacion paralela es aquella efectuada precisamente por un importador distinto"
al representante o distribuidor autorizado. Es decir, estamos frente a una operacion comercial que se
efectta con un producto de marca legitima, pero fuera de la cadena comercial oficial en un territorio
determinado.

¢Las importaciones paralelas realizadas por un tercero sobre productos originales, a un Pais Miembro
de la CAN, pueden ser consideradas libre y licitas dentro del comercio?

Si, en la medida que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos... en la presente
Interpretacién Prejudicial, y las demds disposiciones nacionales que resulten aplicables a las operaciones
comerciales de importacién de mercaderias.”

El Gnico facultado para iniciar acciones es el titular de la marca TOYOTA puesto que
tanto el Contrato de Licencia de Uso registrado en el SENAPI, como la Sentencia
670/2017, de 30 de octubre de 2017, establecieron que la defensa de los derechos
marcarios de TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA. MOTORS
CORPORATION) deben realizarse a nombre de la misma y no a nombre propio del
distribuidor, sin embargo, se evidencié que la empresa TOYOSA S.A., es la que
presenté la accién de infraccion a derechos de propiedad industrial por la
comercializacién e importacion de vehiculos con la marca TOYOTA, contraviniendo lo
dispuesto en el Contrato de Licencia de Uso de Marca. Asimismo, es menester sefialar
que el Articulo 158 de la Decisién 486 de la CAN, se encuentra a favor de las
importaciones paralelas y del agotamiento del derecho sobre una marca, siendo que el
espiritu de ello radica en el hecho de promocionar una libre competencia en el
mercado, tomando en cuenta que las importaciones paralelas tienden a incentivar una
mayor competencia intramarca en el mercado interno del pais “Precisamente, las
importaciones paralelas evitan la consolidacién de monopolios” (Proceso 259-1P-2021),
| coligiéndose por ello que la pretensién del recurrente referente a la importacién y
| distribucién exclusiva implicaria un monopolio intramarca de poder de mercado sobre
los productos (vehiculos) marca TOYOTA, advirtiéndose el riesgo de generarse una
competencia desleal o una conducta anticompetitiva por el abuso de una posicién de
dominio: “importador exclusivo”, la Interpretacion Prejudicial 259-1P-2021 prevé este
tipo de escenarios y acertadamente prevé lo siguiente:

| “Si el licenciatario que constituye un distribuidor exclusivo abusa con acciones de infraccion de

| : derechos al importador paralelo, esta conducta podria calificar como una conducta anticompetitiva o
como un supuesto de competencia desleal, dependiendo de las circunstancias. Si el distribuidor tiene
posicion dominante, podria presentarse el caso de un abuso de procedimientos administrativos
(litigacion predatoria); pero si no la tiene, la figura podria calificar como un acto de competencia desleal
en la modalidad de abuso de procedimientos administrativos.”

L  Por dltimo, en relacién a la figura juridica del agotamiento del derecho, la misma se
o constituye en una limitante a los derechos de ostenta el titular de una marca -una vez
introducido en el pais- el cual le impide oponerse a la sucesiva comercializacién de sus
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productos o de obtener algtin beneficio econémico una vez realizada la primera venta
en el mercado interno del pais (Articulo 158 de la Decisién 486), quedando en
evidencia que no puede pretenderse que la importacién de productos (vehiculos)
marca TOYOTA por parte de terceros, se aplique la figura juridica del agotamiento del
derecho “Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su
primera venta, después de la cual la mercancia tiene libre circulacién en un mercado
integrado.” (Proceso 259-1P-2021), cuando corresponde aplicar la figura de las
importaciones paralelas en la forma y los parametros establecidos por la normativa y
jurisprudencia comunitaria sefialados en los parrafos que preceden.

Conforme lo sefialado y tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la SCP
1232/2022-S4, dentro del marco de lo establecido en el Articulo 314 de la CPE que
prohibe el monopolio y el oligopolio privado, concordante con la Resolucién
Ministerial 64/2022 de o1 de abril de 2022 que desmonopoliza la importacion de
automotores y concordante con las Interpretaciones Prejudiciales 452-1P-2017 y 259-1P-
2021, que se pronunciaron sobre los derechos con los que cuenta un licenciatario,
sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho; la privacién de
importacion y comercializacion de productos con la marca TOYOTA a otras empresas,
afectarfa el derecho al comercio y por ende el derecho al trabajo por estar vinculados

' a la prohibiciéon de monopolio, los cuales se encuentran reconocidos
constitucionalmente.

En consecuencia, en atencién a lo fundamentado en el presente fallo se evidencia que
se han considerado los parémetros sefialados por la jurisprudencia inherentes al caso
(Interpretaciones Prejudiciales 259-1P-2021 'y 452-1P-2017) y la doctrina, en la
fundamentacién y motivaciéon de los actos administrativos emitidos (conforme la
Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4), “Dicho de otra forma, toda
autoridad que dicte una resolucién, debe imprescindiblemente exponer los hechos,
| realizar la fundamentacién legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la
misma, por cuanto la estructura de un fallo tanto en el fondo como en la forma, dejard
pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas
sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisién estd regida por los
Z|principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, elimindndose cualquier
interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no habia
otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidi6.” (SCP
‘ 0499/2021-54 de 07 de septiembre) enmarcandose en el ordenamiento juridico vigente
. sin haber vulnerado ningun derecho, principio y garantia -como pretende hacer valer la
recurrente- que rigen la actividad administrativa, cumpliendo con cada uno de los
requisitos de los actos administrativos contemplados en la Ley de Procedimiento
Administrativo, asi como en la Decisién 486 de la Comunidad Andina, por lo que, los
argumentos planteados por el recurrente TOYOSA S.A., contra la Resolucion
Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016, carecen de sustento legal, no
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siendo pertinente la alegacién que efectud. Por consiguiente, corresponde confirmar
la determinacién asumida por la autoridad administrativa inferior.

CONSIDERANDO lil. (Conclusiones)

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVI A MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

"Que el antes denominado Viceministerio de Comercio Interno en el marco de lo
establecido por el Articulo 56 del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023,
ahora se denomina Viceministerio de Comercio y Logistica Interna y se encuentra
dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

Que por el andlisis realizado en grado jerarquico, tomando en cuenta la Sentencia
Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de 21 de septiembre de 2022, se advierte que
la parte recurrente no logré enervar los fundamentos de las resoluciones de primera y
segunda instancia, toda vez que de la revisién de antecedentes se concluye que los
argumentos esgrimidos por el recurrente no desvirtian los motivos que llevaron a
emitir las disposiciones contenidas en la Resolucion recurrida, por lo que corresponde
rechazar el Recurso Jerarquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A.,, contra la
Resolucién Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016, confirmar en todas
sus partes el acto administrativo recurrido.

POR TANTO:

El Viceministerio de Comercio y Logistica Interna del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economia Plural, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas y en
aplicacién de lo determinado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-54
de 21 de septiembre de 2022;

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR el Recurso Jerdrquico interpuesto por la empresa TOYOSA
S.A., contra la Resolucién Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016; en
consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes el acto administrativo recurrido, sea
con los demds recaudos de rigor.

SEGUNDO: DISPONER la devolucién de obrados al Servicio Nacional de Propiedad
| Intelectual - SENAPI a los efectos consiguientes.

% Re%@r&se, Comuniquese y Archivese.
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