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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de marzo de 2023

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del consultante:

Normas a ser
interpretadas:

Tema objeto de
interpretacion:

Magistrado ponente:

VISTO:

145-1P-2022

Interpretacion prejudicial

Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de Ila

Republica de Colombia

SD2020/0029938

11001032400020210045300

Segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y articulo 123 de su Estatuto

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es
aplicable al mecanismo procesal de la interpretacién
prejudicial del ordenamiento juridico comunitario
andino

Gustavo Garcia Brito

El Oficio N° 0778 de 8 de abril de 2022, recibido via correo electrénico el mismo
dia, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicité al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el
TJCA) la interpretacion prejudicial del literal a) del articulo 136 de la Decisién

486 «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial», emitida por la Com|510n dg yﬂ,
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M-C/' registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o m "f- _

la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486)', a fin de resolver el
proceso interno N° 11001032400020210045300.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Dorling Kindersley Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Republica de Colombia

Tercero interesado: Dirtykitchen S.A.S.
B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisién de los documentos remitidos por la autoridad consultante,
este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el
proceso interno, los que estan vinculados con la normativa andina, son los
siguientes:

1. Si el signo DK (mixto) solicitado a registro? por Dorling Kindersley
Limited, resultaria confundible con la marca DK DIRTY KITCHEN
EST. 2011 ;HAS PROBADO VIDEO? (mixta)®, cuyo titular es
Dirtykitchen S.A.S.

2. Siexistiria conexion entre los servicios que distinguen los signos en
conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitd la interpretacion prejudicial del literal a)
del articulo 136 de la Decision 4864,

1 Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600
del 19 de septiembre del 2000,

2 Para distinguir productos y servicios de las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

s Para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificacién Internacional de Niza.

4 Decisién 486.-

«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comer(:tg —
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: :

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
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2. Con el proposito de desarrollar el tema de la conexion entre los productos
y servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponderia,
ademas, que el Tribunal interprete de oficio el articulo 151 de la Decision
4865,

3.  No obstante lo anterior, corresponde sefialar, en primer lugar, que las
mencionadas normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de
registro de un signo como marca y la conexion entre los productos y/o
servicios que pretende distinguir un signo, respectivamente, y estan
vinculadas directamente con los siguientes temas especificos:

e Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos.

-~  Criterios para realizar la comparacion de los signos en conflicto de
acuerdo con su naturaleza.

—  Conexion entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza.

En segundo lugar, es menester sefialar que ambas normas, asi como los
temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretacion
por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio juridico
interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance, en los siguientes téerminos:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusién directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortografica, fonética, conceptual o ideoldgica y
gréfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado
a registro y una marca previamente registrada son confundibles
0 no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o
de asociacion;,

(...)»
g Decisién 486.-

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los..
Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el R’eglstro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus mcrdlfcaclones
vigentes. /

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la

6('}011 similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» %q-q_.—J':?-.g.;,;q
\ ot L -

__\‘
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de un signo como marca prevista en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486, cuyo tenor es el siguiente:

«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean Idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion;

(...)»

1.2. De conformidad con esta disposicion, no es registrable como
marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca
registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado
con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones
careceria de caracter distintivo. Los signos no tienen capacidad
distintiva extrinseca cuando generan riesgo de confusion
(directo o indirecto) o riesgo de asociacion en el publico
consumidor®.

a) El riesgo de confusion puede ser directo o indirecto:

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

El riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el
consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra
de la realidad de los hechos, un origen empresarial
diferente al que realmente posee.

b)  El riesgo de asociacién consiste en la posibilidad de
que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en
conflicto y el origen empresarial del producto o servicio,
al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o
el prestador del servicio respectivo, tiene una relacion o
vinculacion econémica con otro agente del mercado.

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esta
circunstancia genera riesgo de confusion (directo o indirecto) o
de asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en

6 Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de , - ”,"
fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N> 2754 del
11 de julio de 2016; y, 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial

c:'Z.‘ “E et del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 20186. m
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1.4.

esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser’:

a) Ortogréfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su
composicion; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el
orden o la secuencia de las letras, con especial atencion
en las vocales, la longitud de la o las palabras, el numero
de silabas, las raices o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o
menor grado a que el riesgo de confusion sea mas
evidente u obvio.

b)  Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las
letras, ntmeros, silabas o palabras que conforman los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud
depende, entre otros elementos, de la identidad en la
silaba tonica o de la coincidencia en las raices o
terminaciones de las palabras; sin embargo, también
debe tenerse en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real
de confusion entre los signos confrontados, entre otros,
sobre la base de los aspectos fonéticos.

¢) Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los
elementos gréficos de los signos en conflicto, tomando
en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan
o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparacion de los signos en
conflicto, se deberan observar las siguientes reglas®:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman los signos en conflicto; es
decir, cada uno debe analizarse con una vision integral y
de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus
componentes ortograficos, fonéticos, conceptuales o
ideolégicos y gréficos o figurativos.

b)  En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después
el otro. No es procedente realizar un analisis simultaneo,
pues el consumidor dificiimente observara los signos al
mismo tiempo, sino que generalmente lo hara en
momentos diferentes.

7

a

Ibidem.

Ibidem. W(/




GACETA OFICIAL @ 13/03/2023 7 de 106

Proceso 145-1P-2022

¢)  El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y
no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que
se puede percibir si existe riesgo de confusion directo o
indirecto, o riesgo de asociacion.

d) Al realizar la comparacién es importante colocarse en el
lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de
percepcion, de conformidad con el tipo de producto o
servicio de que se trate, con base en los siguientes
criterios’:

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a
productos o servicios de consumo masivo, el
criterio del consumidor medio podria ser el soporte
del analisis de registrabilidad. Es admisible
presumir que el consumidor medio esta atento y se
encuentra razonablemente informado sobre los
bienes y servicios que requiere habitualmente. No
obstante, su nivel de percepcion es variable en
relacion con las distintas categorias de productos y
servicios que adquiere, aspecto que debe ser
analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente, en cada caso concreto.

El grado de atencién del consumidor medio y su
nivel de informacién constituyen un parametro
importante para el andlisis de registrabilidad de
signos que pretenden distinguir productos o
servicios de consumo masivo, bajo el entendido de
que estos pueden variar segun el tipo de producto
o servicio del que se frate. A manera de ejemplo,
no se tiene el mismo nivel de informacion ni se
presta el mismo nivel de atencion al adquirir
productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para
el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al
comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g.
escobas, recogedores de basura, efc.).

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un

consumidor més informado y atento que el

consumidor medio, ya que elige los bienes y

2 servicios bajo ciertos parametros especificos de
77 calidad, o de posicionamiento o estatus en el
mercado. Es un consumidor que se ha instruido

claramente acerca de las caracteristicas y

cualidades de los productos o servicios que desea

adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidady
. funcionamiento que la media de la poblacion pgfc{ N
conoceria. Por ejemplo, el consumidor de telo G RO
de restaurantes gourmet es consciente déf servicio

2 Veer Interpretacién Prejudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, pubhcada erl.
5()%—— Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. m
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que prestan, pues sabe datos de su atencion al
cliente, costo de los platos, manejo publicitario,
promociones, etc.

(iif) ~ Criterio del consumidor especializado: Se basa en
un consumidor absolutamente informado y atento
sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o
préacticas de los productos o servicios que adquiere,
teniendo como soporte su alto grado de instruccion
técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una
evaluacion mas prolija del producto o servicio que
desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en
cuenta por la autoridad nacional competente al
realizar el respectivo analisis de registrabilidad. A
manera de ejemplo, constituye un consumidor o
adquirente especializado la persona natural o
juridica del érea de salud que vaya a adquirir
instrumental médico para la realizacién de distintos
tipos de cirugias o procedimientos quirtrgicos.

1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto
se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en
conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse para de esta manera establecer si el
consumidor podria incurrir en riesgo de confusion directo o
indirecto, o en riesgo de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible
confundibilidad nicamente en las similitudes o semejanzas en
cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad
debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios
que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

2.  Criterios para realizar la comparacion de los signos en
conflicto de acuerdo con su naturaleza
Comparacién entre signos denominativos

2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la

presunta confusion entre dos signos denominativos, es
necesario que se realice la comparacion teniendo en cuenta
que estan conformados Unicamente por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas
palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o
concepto.”

S —

-

5de

fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena __N"f_?;.754 del

I

11 de julio de 2016. m 1| ne

_—’)":; X DY S
" 18 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, pﬁlégf 'é’
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-1P-2
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2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o
verbales, estan conformados por una o varias letras, silabas,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados,
que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto
por expresiones acusticas o fonéticas, el cual puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:
(i) sugestivos, que son los que tienen una connotacion
conceptual que evoca la naturaleza, asi como ciertas
cualidades o funciones del producto o servicio identificado por
el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no
manifiestan conexion alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que
distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser
apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea
sobre el signo que le permite diferenciario de otros existentes en
el mercado.’?

2.3. En consecuencia, al realizar la comparacion entre Signos
denominativos debera realizarse el cotejo conforme a las
siguientes reglas:’

a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su
conjunto; es decir, sin descomponer su unidad
ortogréfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, nameros, silabas o palabras que
poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, con el
propdsito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre
cémo el signo es percibido en el mercado.

b)  Debe establecerse si los signos en conflicto comparten
un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida
por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario™. Como ejemplo tenemos el lexema deport
en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo.

Los morfemas son fragmentos minimos capaces de
expresar un significado y que unidos a un lexema
modifica su definicion™

s ? L Ibidem.

12 Ibidem.

[ REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: «1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, oqaﬁf """ =
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., terr, en en a@»dk
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

H REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morfema: ﬂQ}r Gram.
Unidad minima aislable en el anélisis morfolégico. La palabra mujeres contiene d E}TOFfemaS

]
mujer y -es.
-ero. S%b

2. m. Gram. Por oposicién a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s
=N
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d)

e)

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz
léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general, el lexema es el elemento que mas
impacta en la mente del consumidor, lo que se
debe verificar al realizar un analisis gramatical de
los signos en conflicto.

° Usualmente, en el lexema esta ubicada la silaba
ténica.

° Si los signos en conflicto comparten un lexema,
podria generarse riesgo de confusion conceptual o
ideoldgica. Los lexemas imprimen de significado a
la palabra. Es muy importante tener en cuenta que
el criterio conceptual o ideolégico debe estar
complementado con otros criterios para determinar
la existencia de riesgo de confusién o asociacion
entre los signos en conflicto.

Debe tenerse en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma ubicacion, es idéntica
o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si
se encuentran en el mismo orden asumiran una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

Debe determinarse cual es el elemento que genera
mayor influencia en la mente del consumidor, pues asi
podria apreciarse como es percibida o captada la marca
en el mercado.

Comparacion entre signos denominativos compuestos

2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son
compuestos, con el propésito de realizar un adecuado cotejo
se debera analizar el grado de relevancia de las palabras que
los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del
conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los
siguientes parametros:™

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacién verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y numero, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 15 de

diciembre de 2022).

'

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada an
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016, y, 466-IP-2015 de
10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N*® 2754 del/11/de

Julio de 2016. v

12
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a)  Ubicacion de las palabras en el signo denominativo
compuesto. La primera palabra genera mas poder de
recordacion en el pablico consumidor.

b)  Impacto en la mente del consumidor de conformidad con
la extension de la palabra. Las palabras mas cortas por
lo general tienen mayor impacto en la mente del
consumidor.

c)  Impacto en la mente del consumidor de conformidad con
la sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la
sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto
en la mente del consumidor.

d)  Analizar si la palabra es evocativa y cuan fuerte es su
proximidad con los productos o servicios que ampara el
signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo
con los productos o servicios que ampara, tendra un
mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil
no tendria relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso
comun. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso
comun se deben excluir del cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo
en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que
compone el signo es una marca notoriamente conocida,
tendré mayor relevancia. Si la palabra que compone un
signo es el elemento estable de una marca derivada, o
es el elemento que conforma una familia de marcas,
tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra
situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta
manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Comparacién entre signos mixtos

2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo
(una o varias letras, silabas, palabras o ndmeros) y un
elemento gréafico (trazos definidos o dibujos perceptibles
visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como
emblemas, logotipos, iconos, etc.). La combinacion de estos
elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el
consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite

2 diferenciarlo de los demas signos existentes en el mercado.

%Cm/ i ™ }}ﬁ{‘i{.!“)f

2.6. En el andlisis de signos mixtos se debera determinar cual de
sus elementos —denominativo o grafico— genera mayor
influencia en la mente del consumidor. Asi, la oficina nacional
competente debera determinar, en el caso concreto, si el
elemento denominativo del signo mixto es el mas relevante, {;;
caracteristico o determinante; o, si lo es el elemento graffco o
si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la ca,qamdad PPC,

\o 10
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expresiva propia del lenguaje escrito, el tamafio, color y
ubicacién de los elementos graficos y si ademas el elemento
gréfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata
(inicamente de un elemento abstracto.”®

2.7. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en
cuenta lo siguiente:"”

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con las reglas indicadas en el parrafo 2.3. precedente.

b)  Sial realizar la comparacion se determina que en uno de
los signos mixtos predomina el elemento gréfico frente al
denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto
prevalece el elemento denominativo sobre el grafico, en
principio no habria lugar a que se genere riesgo de
confusién o asociacién entre los signos, por lo que
podrian coexistir pacificamente en el ambito comercial,
salvo que los elementos gréficos y denominativos
predominantes puedan evocar una misma idea o
concepto, en cuyo caso podria generarse riesgo de
confusion o asociacion, lo que debera determinarse en el
caso concreto.™

2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para
la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los
elementos denominativos y graficos que la componen. Cuando
se otorga el registro de una marca mixta se la protege de
manera integral y no a sus elementos por separado.”

2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el mas relevante, caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje
escrito, el cual por definicion es pronunciable, ello no impide
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
gréfico, teniendo en cuenta su tamario, color y ubicacion, que
en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
gréfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando
evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y, 418-IP-2015 de
fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julio de 2016.

Ibidem.
Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 106-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en |
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015. m’
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o en un dibujo abstracto.?

Comparacién entre signos mixtos y denominativos®

2.10. Al realizar la comparacioén entre signos mixtos y denominativos,
se debera identificar cual es el elemento —denominativo o
grafico— mas relevante, caracteristico o determinante del
signo mixto respectivo.

a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el
elemento gréafico genera mayor influencia en la mente del
consumidor y, en consecuencia, es el aspecto mas
relevante, caracteristico o determinante, debera
realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas
en el literal b) del parrafo 2.7. y parrafos 2.8. y 2.9.
precedentes.

b)  Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con reglas indicadas en el parrafo 2.3. precedente.

Comparacién entre signos figurativos®

2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran
formados por una gréafica o imagen visual que puede evocar o
no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se
pueden distinguir tres elementos, a saber:

(i)  El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(ii)  El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita
en la mente de quien lo observa.

(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente grafico, al
efectuar el respectivo andlisis de registrabilidad debera
tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico
que la contiene, puesto que este elemento podria
generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro®.

20 Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julic de 2016.

2 Ver Interpretaciones Prejudiciales ndmeros 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de
facha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julio de 2016.

22 Ver Interpretaciones Prejudiciales ndmeros 246-1P-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-IP-
del 27 de octubre de 2015 publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°,
2656 de fechas 3 de julio de 2015 y 25 de enero de 2016, respectivamente.

23 Ver Interpretacion Prejudicial N° 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publi
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016. %

=3 |} <
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2.12. En el cotejo de dos signos figurativos se debera atender a la
distincién de los elementos mencionados, pues la confusion
bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto
que evocan o en los colores que contienen, asi como en la
disposicién de dichos elementos en el conjunto marcario.

2.13. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer. En este ultimo caso, a pesar de
que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en
conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera,
generar riesgo de confusién en el publico consumidor.

Comparacion entre signos mixtos y figurativos

2.14. Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha
sefialado que es importante determinar cuél es el elemento
dominante en el signo mixto, si el denominativo o el grafico; si
la denominacién causa mayor impacto, es en la palabra o
palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podra
generarse confusion con un signo figurativo, ya que el distintivo
del primero estara en el conjunto pronunc.'ab!e y el del orro en
la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo®, salvo
que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso
podrian incurrir en riesgo de confusion.

2.15. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo
es el gréafico, se deben utilizar las siguientes reglas de
comparacion para los signos figurativos:

(i)  El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(i) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita
en la mente de quien lo observa.

(i) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente grafico, al
efectuar el respectivo andlisis de registrabilidad debera
tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico
que la contiene, puesto que este elemento podria
generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro®.

(iv) Se debe realizar una comparacion gréfica y conceptual,
e toda vez que la posibilidad de confusion y/o asociacion
puede generarse no solamente en la identidad de los

o -’.?.. i)’ e
\ G Ver Interpretacién Prejudicial N° 320-1P-2014 de fecha 3 de junio de 2015, pub.*.rcada en )e ﬁ.&fbeta
\ Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2575 del 2 de septiembre de 2015, /D
I D /
% Ver Interpretacion Prejudicial N* 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, pub@ada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016. 4 S \ - L1L\\1
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trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la
idea o concepto que el signo figurativo suscite en la
mente de quien la observe.

(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer, por lo que a pesar de que
puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto
pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en
el riesgo de confusién y/o asociacion.

(vi)  Si el signo solicitado reivindica colores especificos como
parte del componente grafico, al efectuar el respectivo
andlisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la
combinacion de colores y el grafico que la contiene,
puesto que este elemento podria generar capacidad de
diferenciacién del signo solicitado a registro.”®

Reglas para_realizar el examen de registrabilidad de
marcas tridimensionales®’

2.16. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales
debera hacerse tomando en consideracion los siguientes
parametros:

2.16.1. Se deben identificar y excluir del anélisis las formas de
uso comdin, entendiendo por formas de uso comun la
forma de los productos o de sus envases que son
utilizados por algunos de los competidores existentes.
No es necesario que sean de uso comun de todos los
competidores, sino basta que lo sean de un grupo o
porcentaje de estos.

Asi, por ejemplo, si un grupo de competidores
fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella
para envasar el producto, dicha forma no puede ser
considerada una marca tridimensional, pues ya
existen competidores que la utilizan en el mercado, lo
que la convierte en una forma de uso comdan.

2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas
que son indispensables o necesarias con relacion a
los productos o sus envases. Se trata de aquellas
formas que tienen una funcionalidad con relacion al
producto o su envase. Asi, por ejemplo, tratandose de
botellas de cerveza, estas necesariamente deben
tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

\ 26 Ibidem. ; J{;} s
", Ver Interpretacion Prejudicial N° 81-1P-2020 de fecha 6 de mayo de 2022, publicada | "._h’_(fé ‘Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4467 del 13 de mayo de 2022. /,% I o
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2.16.3. No obstante lo anterior, si la exclusion de dichos
elementos llegara a reducir el signo de tal manera que
hace inoperante el anélisis, debera realizarse sin
descomponer el conjunto marcario.

2.16.4. Elexamen debera hacerse partiendo de los elementos
que aportan distintividad en cada caso, como las
formas, lineas, perspectivas, relieves, angulos; es
decir, la inclusion de elementos arbitrarios o
especiales que provoquen una impresion diferente a
la que se obtiene al observar otros signos distintivos o
disefios industriales, para distinguirlo de otros que se
comercialicen en el mercado y asi evitar error en el
publico consumidor y el riesgo de asociacion y/o
confusion.

2.16.5. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta
elementos accesorios como el etiquetado.

2.17. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha
forma, por si misma, debe permitir a los consumidores asociar
el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no
ocurre, la distintividad podria provenir de elementos
denominativos o figurativos (palabras, numeros, dibujos,
colores, gréficos, etc.), caso en el cual estariamos ante una
marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus
componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el parrafo
precedente, podria ser un elemento denominativo mas el
componente tridimensional; un elemento figurativo mas el
componente tridimensional; los elementos denominativo y
figurativo méas el componente tridimensional. En cualquier
caso, la distintividad provendria de la percepcion del conjunto
marcario en su integridad.

Comparacion entre signos mixtos y tridimensionales

2.18. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones
del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro
de esta clase se ubican las formas de los productos, asi como
sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional
constituye una clase de signos con caracteristicas tan
peculiares que ameritan su clasificacion como independiente

Z de los signos denominativos, figurativos y mixtos.?®

28 De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 133-1P-2015 de fecha 20 de julio
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de
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2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los
productos que se desean adquirir y pueden generar gran
recordacion en el publico consumidor dentro del mercado,
siempre que la forma arbitraria no guarde relacion respecto del
producto o servicio que se pretende distinguir. Ademas, el
objeto de estas marcas es influir en la conciencia del
consumidor para que se decida a adquirir el producto
ofertado.?

2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben
utilizar las siguientes reglas de comparacion:

a) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual,
toda vez que la posibilidad de confusion y/o asociacion
puede generarse no solamente en la identidad de los
trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de
volumen, sino también en la idea o concepto que el signo
mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la
observe.

b)  Entre los elementos del signo, la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer, por lo que a pesar de que
puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores,
en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en riesgo de confusion y/o asociacion.

¢)  Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede
evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o
concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea
o concepto que evoca la parte denominativa del signo
mixto.

d)  Siel signo solicitado reivindica colores especificos como
parte del componente gréfico, al efectuar el respectivo
anélisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la
combinacion de colores y el gréfico que la contiene,
puesto que este elemento podria generar capacidad de
diferenciacién del signo solicitado a registro.*

e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso comin y
necesarias en relacion con los productos o servicios del
signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la
exclusion de dichos elementos llegara a reducir el signo
tridimensional de tal manera que hace inoperante la
comparacién, el cotejo debera realizarse sin
descomponer el conjunto marcario.

= Ver Interpretacion Prejudicial N° 330-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada,
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016. /

0 bidem. U !
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f) La comparaciéon entre marcas tridimensionales y mixtas
debera hacerse partiendo de los elementos que aportan
distintividad en cada caso, como las formas, relieves,
angulos, el elemento denominativo integrante de las
mismas, entre otros, para establecer si los signos en
conflicto son o no son confundibles y, de esta manera,
evitar asi el error en el publico consumidor y el riesgo de
confusion y/o asociacion.

Criterios que deben observarse al realizar la comparacion
entre signos que pretenden identificar o amparan
productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza

2.21. Los parametros establecidos en los parrafos anteriores deben
complementarse con un examen mucho mas minucioso al
realizarse la comparacién entre signos que pretenden
identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de
la Clasificacion Internacional de Niza.

2.22. En este escenario, el anélisis de registrabilidad debe ser
completo y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del
consumidor y sus habitos culturales, lo cual sera un
complemento util para aplicar las reglas y parametros
desarrollados en los capitulos precedentes.

3.  Conexién entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexion
entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en
conflicto, corresponde analizar este tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o
servicios en una misma clase de la Clasificacién Internacional
de Niza no es determinante para establecer si existe similitud
entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo péarrafo del articulo 151 de
la Decision 4867,

3.3. Es por ello que debe matizarse la aplicacion del principio de

é [%} '> & Decisién 486.-
«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los

)

Paises Miembros utilizaran la Clasificacién Infemacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones..—..
vigentes. o

i Y R

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el pdrrafo anterior no dete
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

(Subrayado agregado) }% T |'I
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especialidad® y, en consecuencia, corresponde analizar el
grado de vinculacién, conexioén o relacion de los productos y/o
servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere
riesgo de confusién (indirecto) o asociacion en el publico
consumidor, Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de
los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que
la sola pertenencia de varios productos o servicios a una
misma clase no demuestra su semejanza, asi como la
ubicacion de los productos o servicios en clases distintas
tampoco prueba que sean diferentes™.

3.4. Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre
productos y/o servicios corresponde tomar en consideracion el
grado de similitud de los signos objeto de analisis y si resultan
aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre
productos o servicios

Existe conexién cuando los productos y/o servicios en
cuestion resultan sustitutos razonables para el
consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno
u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre
si. En términos conceptuales, la sustitucion se presenta
cuando un ligero incremento en el precio de un producto
y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En
términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre
productos y/o servicios la autoridad nacional competente
tendra en consideracion la finalidad y caracteristicas de
dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre
ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribucion
o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho
de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio,
de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro
con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratdndose de las infusiones
comercializadas en bolsas filtrantes, el anis, el cedron, la
manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o

22 Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 95-1P-2002, 148-IP-2005 y 22-IP-2010, de fechas 20
de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gacet,

diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010, respectivamente.

» Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10
2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de j que 2016;
y N° 2755 del 11 de julio de 2016, respectivamente. s SEC
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3.5

3.6.

servicios

Existe conexion cuando el consumo de un producto y/o
servicio genera la necesidad de consumir o usar otro,
pues este es complementario del primero. Asi, el uso de
un producto supone también la utilizacion del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre
productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el
hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un
servicio y un producto puede ser el servicio educativo en
relacion con el material de ensefianza.

c¢) La posibilidad de considerar que los productos o
servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad)

Existe conexién cuando el consumidor, considerando la
realidad del mercado, podria asumir como razonable que
los productos o servicios en cuestion provienen del
mismo agente del mercado.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien
fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de  sustituibilidad  (intercambiabilidad),
complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la
existencia de relacién, vinculacion o conexion entre productos
y/0 servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por Si mismos son
insuficientes para acreditar relacion, vinculacion o conexion
entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente
tienen que ser analizados tomando en consideracion
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

= La pertenencia de productos o servicios a una misma
clase de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma clase
no resulta determinante para efectos de establecer la
conexién competitiva entre los productos y/o servicios
objeto de andlisis. En efecto, podria darse el caso de que
los signos comparados distingan productos y/o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles,
aunque pertenecientes a una misma clase de la
Clasificacion Internacional de Niza. Por tanto,
criterio solo podra ser utilizado de

complementaria para _determinar la existe
conexion competitiva. g
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= Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad
empleados; la tecnologia empleada; la finalidad o
funcién; el mismo género; o la misma naturaleza de
los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan
la existencia de conexién competitiva. Asi, por ejemplo,
dos productos pueden tener la misma naturaleza o
género, pero si los consumidores comprenden con
relativa facilidad que los productores de uno no son los
productores del otro, no habra conexion competitiva entre
ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados
e insecticidas) pueden tener el mismo canal de
comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el mismo
medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo),
sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios
deben analizarse conjuntamente con los criterios
sustanciales para observar la existencia de conexion
competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a
destinatarios diferentes, como regla general, no existira
conexion competitiva.

3.7. Por tal razén, para establecer la existencia de relacion,
vinculacion o conexion entre productos y/o servicios, la
autoridad consultante, en el caso en concreto, debera analizar
el grado de similitud de los signos objeto de anélisis y si entre
ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del
mismo agente del mercado.

4. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente fueron
desarrollados por el TICA en las sentencias de interpretacion prejudicial
emitidas dentro de los siguientes procesos: 691-1P-2018, 81-1P-2020, 121-
IP-2020, 11-IP-2021, 42-IP-2021, 90-1P-2021, 150-1P-2021, 159-1P-2021,
166-1P-2021, 236-1P-2021, 303-IP-2021, 312-IP-2021, 326-1P-2021, 351-
IP-2021, 354-1P-2021, 356-1P-2021, 360-1P-2021, 364-1P-2021, 365-IP-
2021, 18-1P-2022, 25-1P-2022, 48-1P-2022 y 71-1P-2022.3*

Ea De fechas 30 de abril de 2019, 6 de mayo de 2022, 7 de diciembre de 2021, 9 de marzo de 2022,
21 de septiembre de 2022, 21 de junio de 2021, 9 de marzo de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15
de diciembre de 2022, 9 de marzo de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de
diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 15 de diciembre
de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre
de 2022, 15 de diciembre de 2022 y 15 de diciembre de 2022; respectivamente, publicadas en la==———=
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimeros 3672 del 18 de junio de 2019, 4467 del gp,i. DE i
mayo de 2022, 4385 del 14 de diciembre de 2021, 4449 del 7 de abril de 2022, 5045 d 2
septiembre de 2022, 4280 del 25 de junio de 2021, 4436 del 18 de marzo de 2022, 5112 dék27 de * "")\
enero de 2023, 5113 del 27 de enero de 2023, 4452 del 7 de abril de 2022, 5021 del 17 q%'gcsto m
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En virtud de lo sefialado de forma precedente, corresponde que el Tribunal
interprete de oficio el objeto, finalidad y alcance de la consulta prejudicial
obligatoria prevista en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo
123 de su Estatuto.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al
mecanismo procesal de la interpretacién prejudicial del ordenamiento
juridico comunitario andino.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al
mecanismo procesal de la interpretacion prejudicial del
ordenamiento juridico comunitario andino

¢, Es aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado al mecanismo
procesal de la interpretacion prejudicial del ordenamiento juridico
comunitario andino?

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de su Estatuto, el TICA
es el organo jurisdiccional de la Comunidad Andina, de caracter
supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y
asegurar su aplicacion e interpretacion uniforme en todos los Paises
Miembros. En ese sentido, se constituye como el intérprete supremo del
ordenamiento juridico comunitario andino.

La consulta obligatoria de interpretacion prejudicial prevista en el segundo
parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal®® y en el

35

de 2022, 5071 del 3 de noviembre de 2022, 5138 del 23 de febrero de 2023, 5008 del 1 de agosto
de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5139 del 23 de febrero de
2023, 5027 del 31 de agosto de 2022, 5073 del 3 de noviembre de 2022, 5122 del 31 de enero de
2023, 5114 del 27 de enero de 2023, 5133 del 15 de febrero de 2023 y 5122 del 31 de enero de
2023; respectivamente.

Tratado de Creacion del TJCA (codificado por la Decision 472 de la Comision de la Comunidad
Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 del 17 de septiembre de
1999).-

«Articulo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, podran solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunldad

de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera d FaL

proceso.

interpretacion del Tribunal.» %
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articulo 123 de su Estatuto®® tiene por objeto garantizar la aplicacion
uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento
juridico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales® que
deben resolver una controversia en el marco de un proceso jurisdiccional
de Unica o Ultima instancia, en el que tengan que aplicar o se discuta una
o mas normas del mencionado ordenamiento.

Sobre el particular, tanto el Tratado de Creacién del Tribunal (norma
fundamental o de derecho primario del ordenamiento juridico comunitario
andino) como el Estatuto (norma derivada o de derecho secundario de
dicho ordenamiento) atribuyen expresamente al Tribunal la competencia
para declarar el derecho andino y, en consecuencia, este 6rgano
comunitario tiene la responsabilidad de orientar y guiar a los jueces
nacionales sobre su correcta interpretacion, garantizando asi su
aplicacion coherente y uniforme en el territorio de los Paises Miembros.

En relacién con el ejercicio de esa competencia, el TICA ha establecido
desde la primera sentencia de interpretacion prejudicial que emitié en el
proceso 1-IP-87 (caso: Aktiebolaget VOLVO), en atencidn a una consulta
prejudicial obligatoria formulada por la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, lo siguiente:

«...la interpretacién que en su sentencia establezca el Tribunal
comunitario, rige tan solo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no
exime al juez nacional de la obligacién de consultar en casos similares o
analogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la
consulta prejudicial, de asegurar la aplicacion uniforme del ordenamiento
juridico del Acuerdo de Cartagena en los Paises Miembros, se completa,
obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme
en la Subregion».®

En un pronunciamiento posterior emitido dentro del proceso 7-1P-89 (caso:
CIBA-GEIGY AG.), el Tribunal reconocié que ya se habia pronunciado en

36

7

38

Estatuto del TJCA (codificado por la Decision 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680 del 28 de junio de
2001).-

«Articulo 123.- Consulta obligatoria
De oficio o a peticién de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia
fuera de Gnica o Ultima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el
que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina, debera suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante
simple oficio, la interpretacion del Tribunal.»

Segun la definicidn de juez nacional establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Jusfiti
Comunidad Andina. ;

Interpretacion Prejudicial N° 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada f\ffé- Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988. %
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un caso anterior (proceso 1-IP-88) en términos claros y categéricos sobre
el mismo asunto que era materia de consulta. No obstante, a continuacién
sefiald lo siguiente:

«Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende
una solicitud de interpretacion prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la
aplicacion uniforme en el territorio de los Paises Miembros de las normas
que conforman el Ordenamiento Juridico del Acuerdo de Cartagena, por lo
que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina arménica y
estable que debe servir al proceso de integracion andina, es de aplicacién
general en los Paises Miembros. Sin embargo los dictamenes del Tribunal
son actos judiciales que, por su propia naturaleza, se refieren al asunto
sub-judice en cada caso. De alli se desprende que la existencia de un
pronunciamiento anterior del Tribunal, asi se refiera a la misma materia
debatida en un proceso ulterior, no exime al Juez nacional de esta ultima
causa de su obligacion de elevar la correspondiente solicitud de
interpretacion. Asimismo, bien podria el Tribunal variar y aun cambiar su
opinién, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.»*

7. El mismo entendimiento se sigui® en el proceso 3-IP-93 (caso:
SOCIEDAD ALUMINIO NACIONAL S.A.), cuando el Tribunal, pese a
reconocer que ya se habia pronunciado en un caso analogo a través de
la interpretacion prejudicial emitida en el proceso 1-IP-90 (caso:
ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO), emitié una nueva sentencia,
reiterando los mismos criterios juridicos interpretativos y reforzando la
necesidad de que se efectlie una consulta prejudicial obligatoria en cada
caso.

8. Con posterioridad, y a partir de la sentencia emitida en el proceso 10-1P-
94, el Tribunal reconocié que:

«La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho
Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio
del articulo 28 del Tratado de Creacion del mismo; en consecuencia, dicha
interpretacion no es ni puede ser asimilada en ningtin caso a una prueba,
ya que conforme al articulo 29 del citado Tratado constituye una
solemnidad y un requisito sine qua non, que debe observar el Juez
Nacional, antes de dictar sentencia.»*°

9. Por ultimo, corresponde citar la sentencia emitida por el Tribunal en el
proceso 11-IP-96 (caso: BELMONT), en la que se destacé la importancia
de la consulta prejudicial obligatoria, afirmando que:

«(...) La practica de jueces que, por si mismos o a pedido de las partes en
el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la

T —
39 Interpretacién Prejudicial N° 7-1P-89, de fecha 24 de noviembre de 1989, publicada en la @éc’?‘tq
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 53 del 18 de diciembre de 1989, /./',‘_w;:-k' &
™
/o>
40 Interpretacion Prejudicial N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada Ag-"Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995. ISt f ;.f,' -
|~ SECRE
\%
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elusion de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una
practica “contra legem” que puede derivar en acciones de incumplimiento
0 en vicios procesales de consecuencias impredecibles.»*’

10. Los cuatro pronunciamientos citados en los parrafos precedentes
sentaron las bases fundamentales para que el TJCA adoptara una
posicion restringida sobre la consulta prejudicial obligatoria, la cual se
mantuvo hasta la fecha y se puede sintetizar en cuatro criterios juridicos
interpretativos concretos: (i) las interpretaciones prejudiciales resultan
aplicables Unicamente al caso concreto en el que se formul6 una consulta;
(i) la emision de una interpretacion prejudicial previa no exime a los jueces
nacionales de formular nuevas solicitudes en casos analogos o similares;
(ii) la consulta prejudicial obligatoria es un requisito sine qua non que
deben observar los jueces nacionales antes de dictar sentencia; vy, (iv) el
incumplimiento de la obligacion de formular una consulta prejudicial puede
generar la responsabilidad comunitaria de los Paises Miembros.

11. No obstante lo anterior, es menester destacar también que en las dos
primeras sentencias fundadoras de la linea jurisprudencial anotada en el
parrafo precedente (procesos 1-1P-87 y 7-1P-89), el Tribunal aseverd que
el ejercicio de la competencia de declarar el derecho comunitario andino,
asegurando su interpretacion y aplicacién uniforme en la subregion, se
completaria de manera paulatina con la formacién de una jurisprudencia
uniforme y estable que seria puesta al servicio del proceso de integracion
andino para ser de aplicacion general en los Paises Miembros; y, si bien
en el momento de emitir esas sentencias el Tribunal se decanté por
reafirmar la necesidad de que se formulen consultas prejudiciales
obligatorias en todos los casos, no es menos evidente que advirtié de
manera expresa que cuando encuentre razones justificadas para hacerlo,
bien podria variar e inclusive cambiar su opinién sobre el particular.

12. Han transcurrido méas de tres décadas desde el momento en que este
érgano jurisdiccional sentara esos criterios juridicos interpretativos. En
ese periodo se produjeron cambios estructurales en el proceso de
integracion andina, no solamente como consecuencia de la adopcion de
los Protocolos de Trujillo y Cochabamba de 1996, que modificaron el
Acuerdo de Cartagenay el Tratado de Creacion del Tribunal, fortaleciendo
la institucionalidad andina y reforzando el compromiso de los Paises
Miembros hacia la integracion; sino, fundamentalmente, por la dinamica
propia del proceso integrador, en la que se destaca la formacién de una
verdadera comunidad de Derecho, pues uno de los activos fundamentales
de la Comunidad Andina es su acervo normativo, el cual ha sido
interpretado de manera consecuente y profusa por el TJCA, asegurando
asi su aplicacién uniforme en los Paises Miembros, lo que se traduce en
una contribucién efectiva a la tutela de los derechos de los cmdadanos__ Oe

andinos en el territorio de la subregion. 7O
H Interpretacion Prejudicial N° 11-1P-96, de fecha 29 de agosto de 1897, publlcada em Ia chqta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997. 4.z | SECE ‘ \R
"-.I'- O
\ O ‘
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13. En efecto, desde 1987 y hasta la fecha, el Tribunal ha emitido mas de
6.300 interpretaciones prejudiciales, a través de las cuales ha explicado
el objeto, contenido y alcance de diversas disposiciones del ordenamiento
juridico comunitario andino y en muchos de estos casos la corte andina,
siguiendo la linea jurisprudencial descrita en parrafos precedentes, se ha
visto en la obligacion de interpretar decenas y hasta centenas de veces la
misma norma andina, emitiendo la misma respuesta frente a las consultas
prejudiciales obligatorias formuladas por los jueces nacionales de los
cuatro Paises Miembros.

14. Es asi como, después de 36 afios de haber absuelto consultas
obligatorias de interpretacion prejudicial, el Tribunal considera que existen
razones debidamente justificadas para modular su posiciéon acerca del
alcance de la obligatoriedad de formular consultas prejudiciales en todos
y cada uno de los casos, por parte de los jueces nacionales que resuelvan
controversias de Unica o Ultima instancia, en las que se controvierta o
deba aplicarse una norma andina que ya haya sido objeto de una
interpretacion prejudicial emitida por el TICA anteriormente y que se
encuentre publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

15. A la fecha, es patente que el objetivo de garantizar la aplicacién uniforme
y coherente del derecho andino se ha cumplido y se viene cumpliendo a
cabalidad, pues se ha generado una jurisprudencia sélida, uniforme y
estable en muchas materias, la cual debe ser puesta a disposicion de los
ciudadanos andinos y de los operadores nacionales de justicia. Maxime
cuando en la practica de los ultimos afios se ha producido un escenario
no previsto por el constituyente ni por el legislador andino, y es que frente
a la exigencia de formular consultas obligatorias reiterativas sin la
posibilidad de apreciar si una norma andina ya ha sido interpretada en
varias oportunidades en el mismo sentido, se ha generado la paralizacion
innecesaria de procesos jurisdiccionales en sede nacional —en los que
se va a aplicar o se controvierte el derecho andino—, a la espera de
obtener una respuesta que ya se conoce de antemano. Esta situacién
contraviene el principio de economia procesal —que justamente busca
evitar dentro de todo proceso judicial actuaciones que, por reiterativas,
resultan superfluas o, peor aun, contraproducentes— y genera perjuicios
a los usuarios del sistema andino de solucion de controversias, en razon
del innecesario retraso en la administracion de justicia y en la solucion de
controversias.

16. Asimismo, la obligacion de emitir interpretaciones prejudiciales repetitivas
ha generado una congestion en el tramite general de los asuntos que se
adelantan ante el Tribunal. En efecto, al 31 de enero de 2023 existian 671

expedir interpretaciones prejudiciales repetitivas, se ha generado ta n
una demora significativa en la resolucion de las controversias derivadas
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de, entre otras, acciones de nulidad e incumplimiento, demandas
laborales, e incluso de otras solicitudes de interpretacion prejudicial en
que se abordan nuevos problemas juridicos, nunca antes sometidos a la
interpretacion prejudicial del Tribunal y, por lo tanto, necesitados de su
labor hermeneutica.

17. De manera ilustrativa, corresponde mencionar que esta situacion fue
resuelta de manera temprana en el proceso de integracion europeo, el
cual sirvié, en gran medida, de inspiracion para la creacion del sistema
andino de soluciéon de controversias, especialmente en relacion con la
competencia de interpretar las normas comunitarias por la via prejudicial.

18. Al respecto, el ultimo parrafo del articulo 177 del « Tratado Constitutivo de
la Comunidad Econdémica Europea»*?, suscrito en Roma en 1957,
establecio la figura de la cuestion prejudicial obligatoria, que dos decadas
después fue replicada con matices por el constituyente andino mediante
el texto primigenio del articulo 29 del «Tratado de creacion del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena»*?, firmado el 28 de mayo de 1979, que
es el que corresponde al actual articulo 33 del Tratado de Creacion del
TJCA.

42 Tratado Constitutivo de Comunidad Econdmica Europea de 1957.-

«Articulo 177
El Tribunal de Justicia sera competente para pronunciarse, con caracter prejudicial:

a) sobre la interpretacion del presente Tratado;

b) sobre la validez e interpretacion de los actos adoptados por las instituciones de la
Comunidad;

c) sobre la interpretacion de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo,

cuando dichos estatutos asi los prevean.

Cuando se plantee una cuestion de esta naturaleza ante un 6rgano jurisdiccional de uno de los
Estados miembros, dicho 6rgano podra pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
misma, si estima necesaria una decision al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un érgano jurisdiccional
nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho
interno, dicho 6rgano estara obligado a someter la cuestion al Tribunal de Justicia.»

(Resaltado agregado)
3 % Tratado de Creacidn del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de 1979.-

«Articulo 29 - Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna
de las normas que conforman el ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena, podran solicitar
la interpretacién del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible
de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere
recibido la interpretacién del Tribunal, el juez debera decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspendgjﬁfa"_f'j" T
- . . . - . s « . A 0 el .
procedimiento y solicitard la interpretacién del Tribunal, de oficio, en todo caso, a%q_nq;nﬁde:

parte si la considera procedente.»

(Resaltado agregado) o2 [ '.
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20.

Respecto de la cuestion prejudicial obligatoria europea —de naturaleza y
regulacion similar a la interpretacion prejudicial obligatoria andina—,
prevista actualmente en el articulo 267 del Tratado de Funcionamiento de
la Unién Europea*4, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Econdmica
Europea —hoy denominado Tribunal de Justicia de la Union Europea (en
adelante, el TJUE)—, establecié la doctrina interpretativa del acto
aclarado en su sentencia de fecha 27 de marzo de 1963 (caso: Da Costa
en Schaake y otros)*3, en los siguientes términos:

«que debe, en efecto, distinguirse, ante todo, la obligacién impuesta a los
érganos jurisdiccionales nacionales de Ultima instancia por el parrafo
tercero del articulo 177, de la facultad conferida por el parrafo segundo a
todo Juez nacional para remitir al Tribunal de Justicia de las Comunidades
una cuestion de interpretacion del Tratado;

que, si bien el Gltimo parrafo del articulo 177 obliga, sin restriccion alguna,
a los o6rganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, a someter al
Tribunal toda cuestion de interpretacién planteada ante los mismos, la
doctrina interpretativa sentada por este Tribunal en virtud del articulo 177
puede, no obstante, privar a dicha obligacion de su causa y vaciarla asi de
su contenido;

que ocurre asi, en especial, cuando la cuestion planteada es materialmente
idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisién con
caracter prejudicial en un asunto analogo.»

Asi, la doctrina interpretativa del acto aclarado establecida por el TJUE en
la citada sentencia, consiste en determinar que la obligacién de consultar
a la corte europea se ve privada de causa y se vacia de contenido cuando

44

45

=N~

Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (version consolidada publicada en el Diario
Oficial de la Unién Europea C 83/47 del 30 de marzo de 2010).-

«Articulo 267 (antiguo 234 del TCE).-
El Tribunal de Justicia de la Union Europea. sera competente para pronunciarse, con caracter
prejudicial:

a) sobre la interpretacion de los Tratados;
b) sobre |a validez e interpretacion de los actos adoptados por las instituciones, érganos u
organismos de la Union;

Cuando se plantee una cuestion de esta naturaleza ante un érgano jurisdiccional de uno de los
Estados miembros, dicho érgano podra pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si
estima necesaria una decision al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un érgano jurisdiccional
nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno,
dicho argano estara obligado a someter la cuestion al Tribunal.

nacional en relacion con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia ~Union

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un érgano J?f,/{m Qﬁﬁél
\|9‘\
Europea se pronunciara con la mayor brevedad.»

En los asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62. }*ﬁ,
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la cuestion planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto
anteriormente de una decision prejudicial en un asunto analogo*. Como
puede apreciarse, el TJUE establecié la doctrina del acto aclarado en
1963, hace sesenta afios, en una época en la que solo se habia registrado
tres solicitudes de interpretacion prejudicial.

21. La mencionada doctrina interpretativa ha sido ratificada y ampliada por el
TJUE, mediante las sentencias emitidas en fechas 6 de octubre de 1982
y 6 de octubre de 2021, en los Asuntos 283/81 y C-561/19,
respectivamente. De tal manera que es un entendimiento que se
encuentra vigente y continGa siendo aplicado en el contexto de la
integracién supranacional europea.

22. Ahora bien, en las dos jurisdicciones: europea y andina, la obligacion de
consultar se sustenta en la necesidad de esclarecer el objeto, contenido y
alcance de una norma comunitaria cuando el juez nacional es de Unica o
Ultima instancia, de modo que debe asegurarse la correcta interpretacion
y aplicacion de la norma comunitaria antes de que se expida una
sentencia (o laudo) en calidad de cosa juzgada.

23. De esta manera, si el tribunal comunitario ya ha explicado el objeto,
contenido y alcance de una norma comunitaria (en una cuestion o
interpretacion prejudicial), y no hay razones para suponer que dicho
tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carece de sentido solicitar
una nueva interpretacion de la misma norma simplemente para obtener la
misma respuesta del Tribunal, lo que se agrava cuando este ya ha dado
la misma respuesta, interpretando una determinada norma comunitaria
decenas y hasta centenas de veces, a solicitud de los jueces nacionales
de los cuatro Paises Miembros.

24. Sobre el particular, Alejandro D. Perotti explica que la teoria del acto
aclarado parte de la idea de que la norma comunitaria que debe aplicar el
juez nacional obligado a plantear la cuestion (o interpretacion) prejudicial
a la corte comunitaria ya ha sido interpretada por esta en un caso analogo
y, por tal motivo, ya no tiene razon de ser que se le vuelva a consultar
sobre su sentido y alcance?®’.

25. En el caso del TJCA, hay un mayor sustento dogmatico y practico para
aplicar la denominada «doctrina interpretativa del acto aclarado», pues la
corte andina, en sus 39 afios de funcionamiento, ya ha emitido mas de
6.300 interpretaciones prejudiciales, estableciendo en muchas de ellas el

® Alejandro D. Perotti, La implementacion del precedente de observancia obligatoria y de Ia_.seﬁfa/“ti“' N
del acto aclarado en la Comunidad Andina. Aportes del derecho comunitario comparado (WE, SICA i 70
y MERCOSUR), Cuaderno Doctrinario 002-2022-TJCA (Hugo R. Gémez Apac, direct ,T-T;ﬁbunal
de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2022, p. 32. \

“ Alejandro D. Perotti, op. cit., p, 33. 45
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mismo criterio juridico interpretativo y las mismas respuestas; es decir, se
trata de consultas prejudiciales repetitivas y redundantes.

26. Al respecto, Jorge Quindimil sostiene que resulta viable la aplicacion de la
teoria del acto aclarado, en la medida que se fundamenta en el criterio
mas objetivo de la existencia de jurisprudencia comunitaria del TJCA
sobre una determinada materia, a los efectos de dotar de una mayor
eficiencia al mecanismo de la interpretacion prejudicial®®.

27. Alafecha, para mantener el sentido (la causa o ratio legis) de la consulta
obligatoria, debe delimitarse apropiadamente su alcance; es decir, se
debe establecer como regla general que, cuando el TJCA ya ha
interpretado una norma andina con anterioridad, en una o mas
interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, ya no sera necesaria la formulacion de consultas
prejudiciales obligatorias; y se debe determinar con claridad en qué casos
continuara siendo obligatoria, para el juez nacional, la formulacién de una
consulta prejudicial al TICA.

28. Al efecto, el Tribunal tiene la obligacion de interpretar las normas
fundamentales o de derecho primario y las normas derivadas o de derecho
secundario del ordenamiento juridico comunitario andino, buscando
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de integracion
subregional andino, para cuyo efecto la interpretacion teleoldgica es
pertinente y relevante. No debe perderse de vista que de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 1 del Acuerdo de Cartagena, la finalidad del
proceso de integracién andino es procurar un mejoramiento persistente
en el nivel de vida de los habitantes de la subregion. Para alcanzar este
propdsito, resulta esencial garantizar a los ciudadanos andinos una
justicia oportuna y eficiente.

29. En ese sentido, una interpretacion teleoldgica del segundo parrafo del
articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal y del articulo 123 de su
Estatuto lleva a considerar necesariamente que la obligacion de efectuar
la solicitud de interpretacion prejudicial pierde su objeto o fundamento
causal cuando el TJCA ya ha emitido con anterioridad una o mas
interpretaciones prejudiciales, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, en las que ya ha definido y explicado el objeto, contenido y
alcance de una determinada norma andina que debe aplicar un juez
nacional para resolver la controversia especifica en un proceso
jurisdiccional interno sometido a su resolucion.

P Jorge Antonio Quindimil Lopez, Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina, Tirant lo blanch;
Valencia, 2006, p. 424. En una reciente publicacién del Tribunal, consta la opinion favorable de, .
Jorge Quindimil con relacion a la teoria del acto aclarado: TJCA El precedente de obse;’vancra
obligatoria como instrumento para la optimizacion de la interpretacion prejudicial del Trfbuna;‘ de
Justicia de la Comunidad Andina (elaborado por Luis Felipe Aguilar Feijod y Karla Margot
Rodriguez Noblejas), Quito, mayo de 2022. %
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30.

31.

32.

En tal sentido, la corte andina reconoce que el criterio juridico
interpretativo, denominado en el ambito europeo como «la doctrina
interpretativa del acto aclarado», es plenamente compatible con lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion
del Tribunal y en el articulo 123 de su Estatuto.

Como consecuencia de lo anterior, en aquellos casos en los que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia tiene que resolver una controversia
en la que deba aplicar o se discuta una o mas normas del ordenamiento
juridico comunitario andino, no estd obligado a solicitar interpretacion
prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal
o tales normas con anterioridad, en una o mas interpretaciones
prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La obligatoriedad de solicitar la interpretacion prejudicial al TJCA, prevista
en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal
y en el articulo 123 de su Estatuto, se mantiene en los siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha
emitido interpretacion prejudicial respecto de la norma del
ordenamiento juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o ultima instancia debe aplicar (o es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en
sede nacional.

Al efecto, se considerara que en la categoria de «norma no
interpretada» estan incluidas aquellas normas comunitarias que han
sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la
interpretacion prejudicial que haya realizado el Tribunal; caso en el
cual el juez nacional debe solicitar la interpretacion prejudicial
respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues
en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto
de interpretacion prejudicial por parte del Tribunal.

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de Unica o ultima
instancia debe aplicar (o son materia de discusion) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina emitira la interpretacion prejudicial
respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el

pasado vy ratificara el criterio juridico [nterpretatwo respecto de las v i o

cuales si lo hubiera hecho, de ser el caso. %
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c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o ultima instancia
debe aplicar (o es materia de discusion) para resolver la controversia
del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho
juez considera imperativo que el TJICA precise, amplie o modifique
el criterio juridico interpretativo contenido en la mencionada
interpretacion prejudicial; vy,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o ultima instancia
debe aplicar (o0 es materia de discusion) para resolver la controversia
del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho
juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas
que, en abstracto, se desprenden o estan vinculadas con la referida
norma andina y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el
mencionado juzgador pueda resolver con mayor precision e
idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en
sede nacional.

33. La aplicacion del criterio juridico interpretativo del acto aclarado en el
ambito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar
interpretacion prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligacion;
esto es, restringe su ambito de aplicacion a los casos en los que la
formulacion de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y
asi evita generar un escenario anémalo, no previsto por el constituyente
ni el legislador andino, que causa un perjuicio innnecesario a los usuarios
del sistema andino de solucion de controversias, cuando las autoridades
nacionales se ven obligadas a suspender el tramite de los procesos
jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya
respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que el
TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial.

34. Corresponde precisar, ademas, que persiste y se mantiene firme la
posibilidad de que, tanto los Paises Miembros como la Secretaria General
de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en
el articulo 128 del Estatuto del TJCA, de acudir ante el Tribunal en
gjercicio de la accion de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado
a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los
que esta obligacion se mantiene de conformidad con los criterios
establecidos en la presente sentencia de interpretacion prejudicial, o
cuando un juez nacional aplique una interpretacion diferente a la
establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o més I
interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente’ eﬁ Ta .« Sy
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un "acto //h/
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aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

35. Con el propésito de que exista la mayor certeza juridica posible, el
Tribunal implementara medidas con el objeto de informar a los jueces
nacionales respecto de los criterios juridicos interpretativos que califican
como actos aclarados.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
DECIDE:

PRIMERO: Interpretar que el criterio juridico interpretativo del acto
aclarado es plenamente compatible con lo establecido en
el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacién
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el
articulo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio juridico interpretativo
del acto aclarado que resulta aplicable en el ambito de la
Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia tiene que resolver
una controversia en la que deba aplicar o se discuta una
norma del ordenamiento juridico comunitario andino, no
estara obligado a solicitar interpretacién prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que
esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma
con anterioridad en una interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo
parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el
articulo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina no ha emitido interpretacion prejudicial
respecto de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o
ultima instancia debe aplicar (o es materia de
discusion) para resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede nacional;

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo-de
Cartagena respecto de alguna de las normasydel -~ “u

ordenamiento juridico comunitario anding/gte el 4z,
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CUARTO:

juez nacional de Unica o ultima instancia debe
aplicar (o son materia de discusién) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita
en sede nacional, pero no respecto de otras normas
del mismo ordenamiento, aplicables a la misma
controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina emitird la interpretacion
prejudicial respecto de aquellas normas que no
hubiere interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto de las cuales
si lo hubiera hecho, de ser el caso.

¢) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o Ultima instancia debe aplicar (o es materia
de discusién) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero dicho juez considera imperativo que el TJCA
precise, amplie o modifique el criterio juridico
interpretativo  contenido en la mencionada
interpretacion prejudicial; v,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacién prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o Ultima instancia debe aplicar (o es materia
de discusion) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre
situaciones hipotéticas que, en abstracto, se
desprenden o estan vinculadas con la referida
norma andina, y que deben ser aclaradas por el
TJCA para que el mencionado juzgador pueda
resolver con mayor precision e idoneidad la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita
en sede nacional.

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad
de que tanto los Paises Miembros como la Secretaria
General de la Comunidad Andina y los particulares——-.
ejerzan el derecho previsto en el articulo 128 del Est =
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi
acudir ante este Tribunal en ejercicio de la ac¢idi de /S¢_
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incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a
realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos
casos en los que esta obligacion se mantiene de
conformidad con los criterios establecidos en la presente
sentencia de interpretacion prejudicial; o cuando un juez
nacional aplique una interpretacion diferente a la
establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o
mas interpretaciones prejudiciales aprobadas 'y
publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los
términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
implementara medidas con el objeto de informar a los
jueces nacionales respecto de los criterios juridicos
interpretativos que califican como actos aclarados.

SEXTO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion
prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que las normas andinas que fueron
objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por
la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Replblica de
Colombia constituyen un acto aclarado, en los términos
expuestos en la presente providencia.

SEPTIMO: Publicar la presente sentencia de interpretacion
prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

La presente sentencia de interpretacién prejudicial se firma por los magistrados
que participaron de su adopcion en la sesion judicial N° 6-J-TJCA-2023 del 13
de marzo de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo del articulo
90 del Estatuto del Tribunal.

andra Catalina Charris Rebellon
Magistrada
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/
Hugo R. Gomegz Apac ifigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el altimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

ﬁm
ndra Catalina Charris Rebellon Ka

Magistrada presidenta

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andj
para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

*dededkk
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de marzo de 2023

Proceso: 261-1P-2022
Asunto: Interpretacion prejudicial
Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia

Expediente de origen: SD2019/0000614

Expediente interno 11001032400020210001700

del consultante:

Normas a ser Segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
interpretadas: Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina y articulo 123 de su Estatuto

Tema objeto de El criterio juridico interpretativo del acto aclarado

interpretacion: es aplicable al mecanismo procesal de la
interpretacion prejudicial del ordenamiento juridico
comunitario andino

Magistrado ponente: ifigo Salvador Crespo

VISTO:

El Oficio N° 1697 de 22 de julio de 2022, recibido via correo electrénico en la
misma fecha, mediante el cual la Seccidén Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicité al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el

TJCA) la interpretacion prejudicial del literal a) del articulo 136 y del articulo—=—
60@(/, 151 de la Decisiéon 486 «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial», en*i‘r’(da %
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por la Comisién de la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486)', afin
de resolver el proceso interno N° 11001032400020210001700.

CONSIDERANDO:

A.

ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno

Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones vy
Cesantias Proteccion S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Republica de Colombia

Tercero interesado: Camara de Comercio de Cali
ASUNTOS CONTROVERTIDOS

Revisados los documentos remitidos por la autoridad consultante, este
Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso
interno, los que estan vinculados con la normativa andina son los
siguientes:

1. Si el signo REDDI (mixto) solicitado a registro? por la Camara de
Comercio de Cali resultaria confundible con la marca REDI (mixta)?®,
cuyo titular es la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantias Proteccion S.A.

2.  Siexistiria conexién entre los servicios que distinguen los signos en
conflicto.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicité la interpretacién prejudicial del literal a)
del articulo 136 y del articulo 151 de la Decision 4864, =

Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cart
del 19 de septiembre del 2000.

35@! ﬁ" 600

f'ou
ita. SECRE}

Para distinguir servicios de las Clases 35 y 45 de la Clasificacion Internacional de
Para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Decision 486.- o
L4 f % F

\\\ nlj’D A D ’P./_:/_ o
«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio———
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o ygcl
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2. No obstante lo anterior, corresponde sefialar, en primer lugar, que las
mencionadas normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de
registro de un signo como marca y la conexién entre los productos y/o
servicios que pretende distinguir un signo, respectivamente, y estan
vinculadas directamente con los siguientes temas especificos:

—~  lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos.

—  Criterios para realizar la comparacién de los signos en conflicto de
acuerdo con su naturaleza.

- Conexién entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza.

En segundo lugar, es menester sefialar que ambas normas, asi como los
temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretacion
por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio juridico
interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance, en los siguientes téerminos:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusién directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortogréafica, fonética, conceptual o ideoldgica y
gréfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado
a registro y una marca previamente registrada son confundibles
0 no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad
de un signo como marca prevista en el literal a) del articulo 136
de la Decisién 486, cuyo tenor es el siguiente:

«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o
de asociacion;

(...).»

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, Ios,_____._ s
Paises Miembros utlllzaran la Clasificacion lnternaclonal de Productos y Servicios para e[ R i ™~

vigentes.

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el parrafo anterior no g.let |
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»
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1:3.

tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

(ool

De conformidad con esta disposicion, no es registrable como
marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca
registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado
con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones
careceria de caréacter distintivo. Los signos no tienen capacidad
distintiva extrinseca cuando generan riesgo de confusion
(directo o indirecto) o riesgo de asociacion en el publico
consumidor®.

a) Elriesgo de confusién puede ser directo o indirecto:

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

El riesgo de confusién indirecto se presenta cuando el
consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra
de la realidad de los hechos, un origen empresarial
diferente al que realmente posee.

b)  El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de
que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en
conflicto y el origen empresarial del producto o servicio,
al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o
el prestador del servicio respectivo, tiene una relacion o
vinculacion econémica con otro agente del mercado.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esta
circunstancia genera riesgo de confusion (directo o indirecto) o
de asociacion en el piblico consumidor, teniendo en cuenta en
esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser®:

a)  Ortografica: Se refiere a la semejanza en la escritura de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su
composicion; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el
orden o la secuencia de las letras, con especial atencion
en las vocales, la longitud de la o las palabras, el niimero

Ver Interpretaciones Prejudiciales ndmeros 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de

fecha 10 de junio de 20186, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N*® 2754

11 de julio de 2016; y, 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gacetg;@fcra{_

del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016. /S

Ibidem. /’54/
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de silabas, las raices o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o
menor grado a que el riesgo de confusion sea mas
evidente u obvio.

b)  Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las
letras, numeros, silabas o palabras que conforman los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud
depende, entre otros elementos, de la identidad en la
silaba ténica o de la coincidencia en las raices o
terminaciones de las palabras; sin embargo, también
debe tenerse en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real
de confusién entre los signos confrontados, entre otros,
sobre la base de los aspectos fonéticos.

c) Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d)  Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los
elementos gréaficos de los signos en conflicto, tomando
en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan
o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparacion de los signos en
conflicto, se deberan observar las siguientes reglas’:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman los signos en confiicto; es
decir, cada uno debe analizarse con una vision integral y
de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus
componentes ortogréficos, fonéticos, conceptuales o
ideoldgicos y graficos o figurativos.

b)  Enla comparacién se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después
el otro. No es procedente realizar un analisis simultaneo,
pues el consumidor dificilmente observara los signos al
mismo tiempo, sino que generalmente lo hara en
momentos diferentes.

c) El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y
no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que
se puede percibir si existe riesgo de confusion directo o
indirecto, o riesgo de asociacion.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el
lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado
percepcion, de conformidad con el tipo de progye
servicio de que se trate, con base en los sj

7
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criterios®;

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a
productos o servicios de consumo masivo, el
criterio del consumidor medio podria ser el soporte
del andélisis de registrabilidad. Es admisible
presumir que el consumidor medio esta atento y se
encuentra razonablemente informado sobre los
bienes y servicios que requiere habitualmente. No
obstante, su nivel de percepcion es variable en
relacién con las distintas categorias de productos y
servicios que adquiere, aspecto que debe ser
analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente, en cada caso concreto.

El grado de atencién del consumidor medio y su
nivel de informacién constituyen un parametro
importante para el andlisis de registrabilidad de
signos que pretenden distinguir productos o
servicios de consumo masivo, bajo el entendido de
que estos pueden variar segtin el tipo de producto
o servicio del que se trate. A manera de ejemplo,
no se tiene el mismo nivel de informacion ni se
presta el mismo nivel de atencién al adquirir
productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para
el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al
comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g.
escobas, recogedores de basura, etc.).

(i)  Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un
consumidor mas informado y atento que el
consumidor medio, ya que elige los bienes y
servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, o de posicionamiento o estatus en el
mercado. Es un consumidor que se ha instruido
claramente acerca de las caracteristicas y
cualidades de los productos o servicios que desea
adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y
funcionamiento que la media de la poblacion no los
conoceria. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio
que prestan, pues sabe datos de su atencion al
cliente, costo de los platos, manejo publicitario,
promociones, etc.

(iii) ~ Criterio del consumidor especializado: Se basa en
un consumidor absolutamente informado y atento
sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o
précticas de los productos o servicios que adqu/efe"ﬁh —

\ teniendo como soporte su alto grado de instr
/

g Ver Interpretacion Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada r
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. 4 .
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técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una
evaluacién mas prolija del producto o servicio que
desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en
cuenta por la autoridad nacional competente al
realizar el respectivo anélisis de registrabilidad. A
manera de ejemplo, constituye un consumidor o
adquirente especializado la persona natural o
juridica del area de salud que vaya a adquirir
instrumental médico para la realizacion de distintos
tipos de cirugias o procedimientos quirtirgicos.

1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto
se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en
conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse para de esta manera establecer si el
consumidor podria incurrir en riesgo de confusion directo o
indirecto, o en riesgo de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible
confundibilidad tinicamente en las similitudes o semejanzas en
cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad
debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios
que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

2.  Criterios para realizar la comparacion de los signos en
conflicto de acuerdo con su naturaleza

Comparacién entre signos denominativos

2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la
presunta confusion entre dos signos denominativos, es
necesario que se realice la comparacion teniendo en cuenta
que estan conformados Unicamente por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas
palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o
concepto.’

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o
verbales, estan conformados por una o varias letras, silabas,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados,
que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto
por expresiones acusticas o fonéticas, el cual puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:
(i) sugestivos, que son los que tienen una connotacion
conceptual que evoca la naturaleza, asi como ciertas
cualidades o funciones del producto o servicio identificado por

D
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el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no
manifiestan conexién alguna entre su significado y Ia
naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que
distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser
apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea
sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en
el mercado. 9

2.3. En consecuencia, al realizar la comparacion entre signos
denominativos debera realizarse el cotejo conforme a las
siguientes reglas:"’

a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su
conjunto; es decir, sin descomponer su unidad
ortogréfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, nimeros, silabas o palabras que
poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, con el
propdsito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre
cémo el signo es percibido en el mercado.

b)  Debe establecerse si los signos en conflicto comparten
un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida
por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario’. Como ejemplo tenemos el lexema deport
en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo.

Los morfemas son fragmentos minimos capaces de
expresar un significado y que unidos a un lexema
modifica su definicion™.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz
léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general, el lexema es el elemento que mas
impacta en la mente del consumidor, lo que se

Ibidem.
Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: «1. m. Ling.
Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ej., terr, en enterrais.»
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morfema. «1. m. Gram.
Unidad minima aislable en el anélisis morfoldgico. La palabra mujeres contiene dos morfe
mujery -es.

persona, primera, y ntumero, plural.» Disponible en: http:/dle.rae.es/?id=Polt8j2 (C
diciembre de 2022). S0
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debe verificar al realizar un anélisis gramatical de
los signos en confiicto.

° Usualmente, en el lexema esta ubicada la silaba
ténica.

@ Si los signos en conflicto comparten un lexema,
podria generarse riesgo de confusién conceptual o
ideolégica. Los lexemas imprimen de significado a
la palabra. Es muy importante tener en cuenta que
el criterio conceptual o ideoldgico debe estar
complementado con otros criterios para determinar
la existencia de riesgo de confusién o asociacion
entre los signos en conflicto.

¢) Debe tenerse en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma ubicacion, es idéntica
o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si
se encuentran en el mismo orden asumiran una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

e) Debe determinarse cuédl es el elemento que genera
mayor influencia en la mente del consumidor, pues asi
podria apreciarse como es percibida o captada la marca
en el mercado.

Comparacién entre signos denominativos compuestos

2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son
compuestos, con el propdsito de realizar un adecuado cotejo
se debera analizar el grado de relevancia de las palabras que
los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del
conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los
siguientes parémetros:™

a)  Ubicacion de las palabras en el signo denominativo
compuesto. La primera palabra genera mas poder de
recordacién en el ptblico consumidor.

b)  Impacto en la mente del consumidor de conformidad con
la extension de la palabra. Las palabras mas cortas por
lo general tienen mayor impacto en la mente del
consumidor.

14

- / ,’ 23 iy ‘.
I
Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicéde’ en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015.te fecha
10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754°del 11 de

julio de 2016. (- epe JET
m I|I p J VLS .{ I,Jl.

..\\ O
W\ O

\ \\ 2
b '7</ 9

NNVipao P




GACETA OFICIAL @ 13/03/2023 46 de 106

Proceso 261-1P-2022

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con
la sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la
sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto
en la mente del consumidor.

d)  Analizar si la palabra es evocativa y cuan fuerte es su
proximidad con los productos o servicios que ampara el
signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo
con los productos o servicios que ampara, tendra un
mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil
no tendria relevancia en el conjunto.

e)  Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso
comUn. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso
comuin se deben excluir del cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo
en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que
compone el signo es una marca notoriamente conocida,
tendra mayor relevancia. Si la palabra que compone un
signo es el elemento estable de una marca derivada, o
es el elemento que conforma una familia de marcas,
tendré mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra
situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta
manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Comparacion entre signos mixtos

2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo
(una o varias letras, silabas, palabras o ndmeros) y un
elemento gréfico (trazos definidos o dibujos perceptibles
visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como
emblemas, logotipos, iconos, etc.). La combinacion de estos
elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el
consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite
diferenciarlo de los demas signos existentes en el mercado.

2.6. En el andlisis de signos mixtos se debera determinar cugl-de_ 1.

caracteristico o determinante; o, si lo es el elemento!
si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la ce
expresiva propia del lenguaje escrito, el tamafio, \t
ubicacién de los elementos gréficos y si ademés el ele

L Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y, 418-IP-2015 de
pe lK fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del }&(_/
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2.7. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en
cuenta lo siguiente:®

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con las reglas indicadas en el parrafo 2.3. precedente.

b)  Sial realizar la comparacion se determina que en uno de
los signos mixtos predomina el elemento grafico frente al
denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto
prevalece el elemento denominativo sobre el gréfico, en
principio no habria lugar a que se genere riesgo de
confusién o asociacién entre los signos, por lo que
podrian coexistir pacificamente en el ambito comercial,
salvo que los elementos gréficos y denominativos
predominantes puedan evocar una misma idea o
concepto, en cuyo caso podria generarse riesgo de
confusién o asociacién, lo que deberéa determinarse en el
caso concreto."”

2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para
la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los
elementos denominativos y gréficos que la componen. Cuando
se otorga el registro de una marca mixta se la protege de
manera integral y no a sus elementos por separado.’®

2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el més relevante, caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje
escrito, el cual por definicion es pronunciable, ello no impide
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color y ubicacion, que
en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
gréfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando
evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos
o en un dibujo abstracto.”

( ? 11 de julio de 2016.

18 Ibidem.

ik Ibidem.

18 Ver Interpretacion Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015.

[ Ver Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016. %
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20 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de ZOTE}p‘iﬂq’ ada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466- IP-2015tlo A0

Comparacion entre signos mixtos y denominativos®

2.10. Al realizar la comparacion entre signos mixtos y denominativos,
se debera identificar cuél es el elemento —denominativo o
grafico— més relevante, caracteristico o determinante del
signo mixto respectivo.

a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el
elemento gréfico genera mayor influencia en la mente del
consumidor y, en consecuencia, es el aspecto mas
relevante, caracteristico o determinante, debera
realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas
en el literal b) del parrafo 2.7. y péarrafos 2.8. y 2.9.
precedentes.

b)  Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con reglas indicadas en el parrafo 2.3. precedente.

Comparacién entre signos figurativos®’

2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran
formados por una gréfica o imagen visual que puede evocar o
no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se
pueden distinguir tres elementos, a saber:

()  El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(i)  El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita
en la mente de quien lo observa.

(iij) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente grafico, al
efectuar el respectivo andlisis de registrabilidad debera
tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico
que la contiene, puesto que este elemento podria—_
generar capac.'dad de diferenciacion del signo sonc,'tau'd JE
a registro®. 0 N

fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Ne 2755!' tdet—"
11 de julio de 2016.

2 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 246-1P-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-IP-2015
\ del 27 de octubre de 2015 publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2528 y
2656 de fechas 3 de julio de 2015 y 25 de enero de 2016, respectivamente.

2 Ver Interpretacion Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016. %
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SM___

2.12.

218,

2.14.

2.15.

En el cotejo de dos signos figurativos se debera atender a la
distincion de los elementos mencionados, pues la confusion
bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto
que evocan o en los colores que contienen, asi como en la
disposicién de dichos elementos en el conjunto marcario.

Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer. En este dltimo caso, a pesar de
que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en
conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera,
generar riesgo de confusion en el piblico consumidor.

Comparacién entre signos mixtos y fiqurativos

Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha
sefialado que es importante determinar cuél es el elemento
dominante en el signo mixto, si el denominativo o el grafico; si
la denominacion causa mayor impacto, es en la palabra o
palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podra
generarse confusién con un signo figurativo, ya que el distintivo
del primero estaré en el conjunto pronunciable y el del ofro en
la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo®, salvo
que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso
podrian incurrir en riesgo de confusion.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo
es el gréfico, se deben utilizar las siguientes reglas de
comparacion para los signos figurativos:

(i)  Eltrazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(i) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita
en la mente de quien lo observa.

(i) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente grafico, al
efectuar el respectivo andlisis de registrabilidad debera
tenerse en cuenta la combinacién de colores y el gréfico
que la contiene, puesto que este elemento podria
generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro?.

(iv) Se debe realizar una comparacién gréfica y conceptual,
toda vez que la posibilidad de confusién y/o asociacion
puede generarse no solamente en la identidad de los
trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la

23

24
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Ver Interpretacion Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 201l 5, pu{;ﬁ,‘:cada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016. m 'l D
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idea o concepto que el signo figurativo suscite en la
mente de quien la observe.

(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o
ideoldgica suele prevalecer, por lo que a pesar de que
puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto
pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en
el riesgo de confusién y/o asociacion.

(vi)  Si el signo solicitado reivindica colores especificos como
parte del componente gréfico, al efectuar el respectivo
andélisis de registrabilidad deberé tenerse en cuenta la
combinacion de colores y el gréfico que la contiene,
puesto que este elemento podria generar capacrdad de
diferenciacién del signo solicitado a registro.?

Reglas para realizar el examen_de registrabilidad de
marcas tridimensionales®®

2.16. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales
deberéd hacerse tomando en consideracion los siguientes
parametros:

2.16.1. Se deben identificar y excluir del anélisis las formas de
uso comun, entendiendo por formas de uso comin la
forma de los productos o de sus envases que son
utilizados por algunos de los competidores existentes.
No es necesario que sean de uso comin de todos los
competidores, sino basta que lo sean de un grupo o
porcentaje de estos.

Asi, por ejemplo, si un grupo de competidores
fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella
para envasar el producto, dicha forma no puede ser
considerada una marca tridimensional, pues ya
existen competidores que la utilizan en el mercado, lo
que la convierte en una forma de uso comun.

2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas
que son indispensables o necesarias con relacion a
los productos o sus envases. Se trata de aquellas
formas que tienen una funcionalidad con relacion al
producto o su envase. Asi, por ejemplo, tratandose de
botellas de cerveza, estas necesariamente deben
tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

L\

28 Ver Interpretacion Prejudicial N° 81-IP-2020 de fecha 6 de mayo de 2022, publicada en ;‘aﬂ G‘aceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4467 del 13 de mayo de 2022. /,% 1 P
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2.16.3. No obstante lo anterior, si la exclusion de dichos
elementos llegara a reducir el signo de tal manera que
hace inoperante el anélisis, debera realizarse sin
descomponer el conjunto marcario.

2.16.4. El examen debera hacerse partiendo de los elementos
que aportan distintividad en cada caso, como las
formas, lineas, perspectivas, relieves, angulos; es
decir, la inclusion de elementos arbitrarios 0
especiales que provoquen una impresion diferente a
la que se obtiene al observar otros signos distintivos o
disefios industriales, para distinguirlo de otros que se
comercialicen en el mercado y asi evitar error en el
publico consumidor y el riesgo de asociacion y/o
confusion.

2.16.5. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta
elementos accesorios como el etiquetado.

2.17. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha
forma, por si misma, debe permitir a los consumidores asociar
el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no
ocurre, la distintividad podria provenir de elementos
denominativos o figurativos (palabras, numeros, dibujos,
colores, gréficos, etc.), caso en el cual estariamos ante una
marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus
componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el parrafo
precedente, podria ser un elemento denominativo mas el
componente tridimensional;, un elemento figurativo mas el
componente tridimensional; los elementos denominativo y
figurativo mas el componente tridimensional. En cualquier
caso, la distintividad provendria de la percepcién del conjunto
marcario en su integridad.

Comparacién entre signos mixtos y tridimensionales

2.18. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones
del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro
de esta clase se ubican las formas de los productos, asi como
sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional
constituye una clase de signos con caracteristicas tan
peculiares que ameritan su clasificacién como independiente
de los signos denominativos, figurativos y mixtos.?

£l De modo referencial, ver Interpretacién Prejudicial N°® 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de
- | ’K publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2
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2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los
productos que se desean adquirir y pueden generar gran
recordacion en el publico consumidor dentro del mercado,
siempre que la forma arbitraria no guarde relacion respecto del
producto o servicio que se pretende distinguir. Ademas, el
objeto de estas marcas es influir en la conciencia del
consumidor para que se decida a adquirir el producto
ofertado.?®

2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben
utilizar las siguientes reglas de comparacion:

a)  Se debe realizar una comparacioén gréfica y conceptual,
toda vez que la posibilidad de confusion y/o asociacion
puede generarse no solamente en la identidad de los
trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de
volumen, sino también en la idea o concepto que el signo
mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la
observe.

b)  Entre los elementos del signo, la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer, por lo que a pesar de que
puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores,
en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en riesgo de confusion y/o asociacion,

c)  Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede
evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o
concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea
0 concepto que evoca la parte denominativa del signo
mixto.

d)  Siel signo solicitado reivindica colores especificos como
parte del componente gréfico, al efectuar el respectivo
anélisis de registrabilidad deberé tenerse en cuenta la
combinacion de colores y el grafico que la contiene,
puesto que este elemento podria generar capacidad de
diferenciacion del signo solicitado a registro.*®

e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso comun y

necesarias en relacién con los productos o servicios del
-2 signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la
exclusién de dichos elementos llegara a reducir el signo

| 'K Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

tridimensional de tal manera que hace inoperante la
comparacion, el cotejo deberd realizarse  sin
descomponer el conjunto marcario.

2 Ver Interpretacion Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada

2 |bidem. FSU
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f) La comparacién entre marcas tridimensionales y mixtas
debera hacerse partiendo de los elementos que aportan
distintividad en cada caso, como las formas, relieves,
angulos, el elemento denominativo integrante de las
mismas, entre otros, para establecer si los signos en
conflicto son o no son confundibles y, de esta manera,
evitar asi el error en el piblico consumidor y el riesgo de
confusién y/o asociacion.

Criterios que deben observarse al realizar la comparacion
entre signos que pretenden identificar o amparan
productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza

2.21. Los parametros establecidos en los pérrafos anteriores deben
complementarse con un examen mucho mas minucioso al
realizarse la comparacion entre signos que pretenden
identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de
la Clasificacién Internacional de Niza.

2.22. En este escenario, el andlisis de registrabilidad debe ser
completo y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del
consumidor y sus habitos culturales, lo cual sera un
complemento util para aplicar las reglas y parametros
desarrollados en los capitulos precedentes.

3. Conexién entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexion
entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en
conflicto, corresponde analizar este tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusiéon de productos o
servicios en una misma clase de la Clasificacion Internacional
de Niza no es determinante para establecer si existe similitud
entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del articulo 157 de
la Decision 486%.

3.3. Es por ello que debe matizarse la aplicacién del principio de

30

Decision 486.-

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones

vigentes. /
ya 3

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el parrafo anterior no detenmnaran la

similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

(Subrayado agregado) ;/;(/ [ |": ‘r_ }
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especialidad®® y, en consecuencia, corresponde analizar el
grado de vinculacion, conexion o relacién de los productos y/o
servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere
riesgo de confusién (indirecto) o asociacion en el publico
consumidor. Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de
los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que
la sola pertenencia de varios productos o servicios a una
misma clase no demuestra su semejanza, asi como la
ubicacién de los productos o servicios en clases distintas
tampoco prueba que sean diferentes®.

3.4. Para determinar si existe vinculacién, conexion o relacion entre
productos y/o servicios corresponde tomar en consideracion el
grado de similitud de los signos objeto de analisis y si resultan
aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitucién (intercambiabilidad) entre
productos o servicios

Existe conexion cuando los productos y/o servicios en
cuestién resultan sustitutos razonables para el
consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno
u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre
si. En términos conceptuales, la sustitucion se presenta
cuando un ligero incremento en el precio de un producto
y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En
términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre
productos y/o servicios la autoridad nacional competente
tendra en consideracion la finalidad y caracteristicas de
dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre
ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribucion
o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho
de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio,
de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro
con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones
comercializadas en bolsas filtrantes, el anis, el cedron, la
manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o

A

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 95-1P-2002, 148-1P-2005 y 22-1P-2010, de fecheg,g—@;.____h__
de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la /ac.?\tqf DE
Oficial del Acuerdo de Cartagena niimeros 872 del 12 de diciembre de 2002; 1 27?@@ de

diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010, respectivamente. //Q

)

™
Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 Déqfe junio de

s

2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio d& 20063 I -
/ I A

y N° 2755 del 11 de julio de 2016, respectivamente. ";’b
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servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto y/o
servicio genera la necesidad de consumir o usar otro,
pues este es complementario del primero. Asi, el uso de
un producto supone también la utilizacién del otro. Esta
complementariedad se puede presentar tambien entre
productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el
hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un
servicio y un producto puede ser el servicio educativo en
relacion con el material de ensefanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o
servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad)

Existe conexién cuando el consumidor, considerando la
realidad del mercado, podria asumir como razonable que
los productos o servicios en cuestién provienen del
mismo agente del mercado.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien
fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de  sustituibilidad  (intercambiabilidad),
complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la
existencia de relacién, vinculacién o conexion entre productos
y/0 servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son
insuficientes para acreditar relacién, vinculacién o conexion
entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente
tienen que ser analizados tomando en consideracion
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

= La pertenencia de productos o servicios a una misma
clase de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusién de productos o servicios en una misma clase
no resulta determinante para efectos de establecer la
conexién competitiva entre los productos y/o servicios
objeto de anélisis. En efecto, podria darse el caso de que
los signos comparados distingan productos y/o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles,
aunque pertenecientes a una misma clase de ."aH
Clasificaciéon Internacional de Niza. Por tanto, /esfe‘._ -
criterio solo podra ser utilizado de mariera
complementaria para determinar Ia exrsteﬁc;fa de
conexion competitiva. % I o>
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- Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacion; los medios de publicidad
empleados; la tecnologia empleada; la finalidad o
funcién; el mismo género; o la misma naturaleza de
los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan
la existencia de conexién competitiva. Asi, por ejemplo,
dos productos pueden tener la misma naturaleza o
género, pero si los consumidores comprenden con
relativa facilidad que los productores de uno no son los
productores del otro, no habra conexion competitiva entre
ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados
e insecticidas) pueden tener el mismo canal de
comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el mismo
medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo),
sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios
deben analizarse conjuntamente con los criterios
sustanciales para observar la existencia de conexion
competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a
destinatarios diferentes, como regla general, no existira
conexion competitiva.

3.7. Por tal razén, para establecer la existencia de relacion,
vinculacién o conexion entre productos y/o servicios, la
autoridad consultante, en el caso en concreto, debera analizar
el grado de similitud de los signos objeto de analisis y si entre
ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del
mismo agente del mercado.

: 3. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente fueron
desarrollados por el TJCA en las sentencias de interpretacion prejudicial
emitidas dentro de los siguientes procesos: 691-1P-2018, 81-1P-2020, 121-
IP-2020, 11-1P-2021, 42-1P-2021, 90-IP-2021, 150-1P-2021, 159-1P-2021,
166-1P-2021, 236-1P-2021, 303-1P-2021, 312-1P-2021, 326-1P-2021, 351-

| IP-2021, 354-IP-2021, 356-1P-2021, 360-1P-2021, 364-1P-2021, 365-IP-
2021, 18-1P-2022, 25-1P-2022, 48-1P-2022 y 71-1P-2022.%

& De fechas 30 de abril de 2019, 6 de mayo de 2022, 7 de diciembre de 2021, 9 de marzo de 2022,
21 de septiembre de 2022, 21 de junio de 2021, 9 de marzo de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15
de diciembre de 2022, 9 de marzo de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de
diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 15 de diciembre
de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre
de 2022, 15 de diciembre de 2022 y 15 de diciembre de 2022; respectivamente, publicadas-efi la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimeros 3672 del 18 de junio de 2019, 4467 d 13 de
mayo de 2022, 4385 del 14 de diciembre de 2021, 4449 del 7 de abril de 2022, 504§ '-"'g;}_é_l, 29 de
septiembre de 2022, 4280 del 25 de junio de 2021, 4436 del 18 de marzo de 2022, 511 2del 27 de
enero de 2023, 5113 del 27 de enero de 2023, 4452 del 7 de abril de 2022, 5021 dej'ﬂ!Z';de agosto %
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interpretacion del Tribunal.» ([ arrpRm
=M rov L /T4

4.  Envirtud de lo sefialado de forma precedente, corresponde que el Tribunal
interprete de oficio el objeto, finalidad y alcance de la consulta prejudicial
obligatoria prevista en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo
123 de su Estatuto.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al
mecanismo procesal de la interpretacién prejudicial del ordenamiento
juridico comunitario andino.

E. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al
mecanismo procesal de la interpretacion prejudicial del
ordenamiento juridico comunitario andino

1. ;Es aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado al mecanismo
procesal de la interpretacion prejudicial del ordenamiento juridico
comunitario andino?

2. De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de su Estatuto, el TICA
es el 6rgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de caracter
supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y
asegurar su aplicacién e interpretacion uniforme en todos los Paises
Miembros. En ese sentido, se constituye como el intérprete supremo del
ordenamiento juridico comunitario andino.

3. La consulta obligatoria de interpretacion prejudicial prevista en el segundo
parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal** y en el

de 2022, 5071 del 3 de noviembre de 2022, 5138 del 23 de febrero de 2023, 5008 del 1 de agosto
de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5139 del 23 de febrero de
2023, 5027 del 31 de agosto de 2022, 5073 del 3 de noviembre de 2022, 5122 del 31 de enero de
2023, 5114 del 27 de enero de 2023, 5133 del 15 de febrero de 2023 y 5122 del 31 de enero de
2023; respectivamente.

34 Tratado de Creacién del TJCA (codificado por la Decision 472 de la Comisién de la Comunidad
Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 del 17 de septiembre de
1999).-

«Articulo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se

controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad

Andina, podran solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas,

siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad——_

de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera gg;:ﬁ:_ﬁ'r"éi i)
roceso. U\

d /{///r

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en def, cﬁb interno,

el juez suspendera el procedimiento y solicitard directamente de oficio o a petici |' (de parte la
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articulo 123 de su Estatuto® tiene por objeto garantizar la aplicacion
uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento
juridico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales® que
deben resolver una controversia en el marco de un proceso jurisdiccional
de Unica o Ultima instancia, en el que tengan que aplicar o se discuta una
0 mas normas del mencionado ordenamiento.

4. Sobre el particular, tanto el Tratado de Creacion del Tribunal (norma
fundamental o de derecho primario del ordenamiento juridico comunitario
andino) como el Estatuto (norma derivada o de derecho secundario de
dicho ordenamiento) atribuyen expresamente al Tribunal la competencia
para declarar el derecho andino y, en consecuencia, este organo
comunitario tiene la responsabilidad de orientar y guiar a los jueces
nacionales sobre su correcta interpretacion, garantizando asi su
aplicacion coherente y uniforme en el territorio de los Paises Miembros.

5. En relacion con el ejercicio de esa competencia, el TJCA ha establecido
desde la primera sentencia de interpretacion prejudicial que emitio en el
proceso 1-IP-87 (caso: Aktiebolaget VOLVO), en atencién a una consulta
prejudicial obligatoria formulada por la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Reptblica de
Colombia, lo siguiente:

«...l]a interpretacion que en su sentencia establezca el Tribunal
comunitario, rige tan soélo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no
exime al juez nacional de la obligacién de consultar en casos similares o
analogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la
consulta prejudicial, de asegurar la aplicacion uniforme del ordenamiento
juridico del Acuerdo de Cartagena en los Paises Miembros, se completa,
obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme
en la Subregién».¥’

6. Enun pronunciamiento posterior emitido dentro del proceso 7-1P-89 (caso:
CIBA-GEIGY AG.), el Tribunal reconocié que ya se habia pronunciado en

=5 Estatuto del TJCA (codificado por la Decisién 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680 del 28 de junio de
2001).-

«Articulo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a peticion de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia
fuera de Unica o ultima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el
que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina, debera suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante
simple oficio, la interpretacion del Tribunal.»

% Segun la definicion de juez nacional establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia deta—
Comunidad Andina. sapvr S v N

L

/RS
a7 Interpretacion Prejudicial N° 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada ery f" %ceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988. I Q

;“" wg
\ \ ::,'f! »iHCR L



GACETA OFICIAL m

Proceso 261-1P-2022

un caso anterior (proceso 1-1P-88) en términos claros y categéricos sobre
el mismo asunto que era materia de consulta. No obstante, a continuacion
sefald lo siguiente:

«Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende
una solicitud de interpretacion prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la
aplicacion uniforme en el territorio de los Paises Miembros de las normas
que conforman el Ordenamiento Juridico del Acuerdo de Cartagena, por lo
que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armoénica y
estable que debe servir al proceso de integracion andina, es de aplicacion
general en los Paises Miembros. Sin embargo los dictamenes del Tribunal
son actos judiciales que, por su propia naturaleza, se refieren al asunto
sub-judice en cada caso. De alli se desprende que la existencia de un
pronunciamiento anterior del Tribunal, asi se refiera a la misma materia
debatida en un proceso ulterior, no exime al Juez nacional de esta Ultima
causa de su obligacion de elevar la correspondiente solicitud de
mterpretamon Asimismo, bien podria el Tribunal variar y aun cambiar su
opinién, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. »%8

El mismo entendimiento se siguié en el proceso 3-IP-93 (caso:
SOCIEDAD ALUMINIO NACIONAL S.A.), cuando el Tribunal, pese a
reconocer que ya se habia pronunciado en un caso anélogo a través de
la interpretacién prejudicial emitida en el proceso 1-IP-80 (caso:
ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO), emitié una nueva sentencia,
reiterando los mismos criterios juridicos interpretativos y reforzando la
necesidad de que se efectle una consulta prejudicial obligatoria en cada
caso.

Con posterioridad, y a partir de la sentencia emitida en el proceso 10-IP-
94, el Tribunal reconocioé que:

«La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho
Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio
del articulo 28 del Tratado de Creacion del mismo; en consecuencia, dicha
interpretacién no es ni puede ser asimilada en ninglin caso a una prueba,
ya que conforme al articulo 29 del citado Tratado constituye una
solemnidad y un requisito sine qua non, que debe observar el Juez
Nacional, antes de dictar sentencia.»>®

Por ltimo, corresponde citar la sentencia emitida por el Tribunal en el
proceso 11-IP-96 (caso: BELMONT), en la que se destacd la importancia
de la consulta prejudicial obligatoria, afirmando que:

«(...) La practica de jueces que, por si mismos o a pedido de las partes en
el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la

a8

39

Interpretacién Prejudicial N° 7-IP-89, de fecha 24 de noviembre de 1989, publicada en la Gac‘eta. e
V4

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 53 del 18 de diciembre de 1889.

.")'

Interpretacién Prejudicial N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995 publicada en le'lfGﬁcela
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995. ,,.,;L
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elusion de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una
practica “contra legem” que puede derivar en acciones de incumplimiento
o en vicios procesales de consecuencias impredecibles.»*

10. Los cuatro pronunciamientos citados en los parrafos precedentes
sentaron las bases fundamentales para que el TJCA adoptara una
posicién restringida sobre la consulta prejudicial obligatoria, la cual se
mantuvo hasta la fecha y se puede sintetizar en cuatro criterios juridicos
interpretativos concretos: (i) las interpretaciones prejudiciales resultan
aplicables Gnicamente al caso concreto en el que se formulé una consulta;
(i) la emision de una interpretacion prejudicial previa no exime a los jueces
nacionales de formular nuevas solicitudes en casos analogos o similares;
(i) la consulta prejudicial obligatoria es un requisito sine qua non que
deben observar los jueces nacionales antes de dictar sentencia; vy, (iv) el
incumplimiento de la obligacion de formular una consulta prejudicial puede
generar la responsabilidad comunitaria de los Paises Miembros.

11. No obstante lo anterior, es menester destacar también que en las dos
primeras sentencias fundadoras de la linea jurisprudencial anotada en el
parrafo precedente (procesos 1-IP-87 y 7-IP-89), el Tribunal aseverd que
el ejercicio de la competencia de declarar el derecho comunitario andino,
asegurando su interpretacion y aplicacién uniforme en la subregion, se
completaria de manera paulatina con la formacién de una jurisprudencia
uniforme y estable que seria puesta al servicio del proceso de integracion
andino para ser de aplicacion general en los Paises Miembros; y, si bien
en el momento de emitir esas sentencias el Tribunal se decanté por
reafirmar la necesidad de que se formulen consultas prejudiciales
obligatorias en todos los casos, no es menos evidente que advirtié de
manera expresa que cuando encuentre razones justificadas para hacerlo,
bien podria variar e inclusive cambiar su opinién sobre el particular.

12. Han transcurrido mas de tres décadas desde el momento en que este
érgano jurisdiccional sentara esos criterios juridicos interpretativos. En
ese periodo se produjeron cambios estructurales en el proceso de
integracién andina, no solamente como consecuencia de la adopcion de
los Protocolos de Trujillo y Cochabamba de 1996, que modificaron el
Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creacion del Tribunal, fortaleciendo
la institucionalidad andina y reforzando el compromiso de los Paises
Miembros hacia la integracion; sino, fundamentalmente, por la dinamica
propia del proceso integrador, en la que se destaca la formacion de una
verdadera comunidad de Derecho, pues uno de los activos fundamentales
de la Comunidad Andina es su acervo normativo, el cual ha sido
interpretado de manera consecuente y profusa por el TICA, asegurando
asi su aplicacion uniforme en los Paises Miembros, lo que se traduce en
una contribucién efectiva a la tutela de los derechos de los mudada/os__mﬁ

andinos en el territorio de la subregion.
/, _.
"o Interpretacion Prejudicial N° 11-1P-86, de fecha 29 de agosto de 1997 publlcada en. Ia Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 299 del 17 de octubre de 1997. , ;
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13.

14.

15.

16.

=IN

En efecto, desde 1987 y hasta la fecha, el Tribunal ha emitido mas de
6.300 interpretaciones prejudiciales, a través de las cuales ha explicado
el objeto, contenido y alcance de diversas disposiciones del ordenamiento
juridico comunitario andino y en muchos de estos casos la corte andina,
siguiendo la linea jurisprudencial descrita en parrafos precedentes, se ha
visto en la obligacién de interpretar decenas y hasta centenas de veces la
misma norma andina, emitiendo la misma respuesta frente a las consultas
prejudiciales obligatorias formuladas por los jueces nacionales de los
cuatro Paises Miembros.

Es asi como, después de 36 afios de haber absuelto consultas
obligatorias de interpretacion prejudicial, el Tribunal considera que existen
razones debidamente justificadas para modular su posicién acerca del
alcance de la obligatoriedad de formular consultas prejudiciales en todos
y cada uno de los casos, por parte de los jueces nacionales que resuelvan
controversias de Unica o Ultima instancia, en las que se controvierta o
deba aplicarse una norma andina que ya haya sido objeto de una
interpretacion prejudicial emitida por el TJCA anteriormente y que se
encuentre publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

A la fecha, es patente que el objetivo de garantizar la aplicacién uniforme
y coherente del derecho andino se ha cumplido y se viene cumpliendo a
cabalidad, pues se ha generado una jurisprudencia sélida, uniforme y
estable en muchas materias, la cual debe ser puesta a disposicion de los
ciudadanos andinos y de los operadores nacionales de justicia. Maxime
cuando en la practica de los Ultimos afios se ha producido un escenario
no previsto por el constituyente ni por el legislador andino, y es que frente
a la exigencia de formular consultas obligatorias reiterativas sin la
posibilidad de apreciar si una norma andina ya ha sido interpretada en
varias oportunidades en el mismo sentido, se ha generado la paralizacion
innecesaria de procesos jurisdiccionales en sede nacional —en los que
se va a aplicar o se controvierte el derecho andino—, a la espera de
obtener una respuesta que ya se conoce de antemano. Esta situacion
contraviene el principio de economia procesal —que justamente busca
evitar dentro de todo proceso judicial actuaciones que, por reiterativas,
resultan superfluas o, peor aun, contraproducentes— y genera perjuicios
a los usuarios del sistema andino de solucion de controversias, en razén
del innecesario retraso en la administracion de justicia y en la solucién de
controversias.

Asimismo, la obligacién de emitir interpretaciones prejudiciales repetitivas
ha generado una congestion en el tramite general de los asuntos que se
adelantan ante el Tribunal. En efecto, al 31 de enero de 2023 existian 671
solicitudes de interpretacion prejudicial pendientes de absolucion. De lgual
manera, como la corte andina destina su reducida fuerza de trabajo a

7 ) 5;':
expedir interpretaciones prejudiciales repetitivas, se ha generado t ;
una demora significativa en la resolucién de las controversias adas /€,
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de, entre otras, acciones de nulidad e incumplimiento, demandas
laborales, e incluso de otras solicitudes de interpretacion prejudicial en
que se abordan nuevos problemas juridicos, nunca antes sometidos a la
interpretacién prejudicial del Tribunal y, por lo tanto, necesitados de su
labor hermenéutica.

17. De manera ilustrativa, corresponde mencionar que esta situacion fue
resuelta de manera temprana en el proceso de integracion europeo, el
cual sirvio, en gran medida, de inspiracién para la creacion del sistema
andino de solucion de controversias, especialmente en relacion con la
competencia de interpretar las normas comunitarias por la via prejudicial.

18. Al respecto, el Ultimo parrafo del articulo 177 del «Tratado Constitutivo de
la Comunidad Econémica Europea»*!, suscrito en Roma en 1957,
establecio la figura de la cuestién prejudicial obligatoria, que dos décadas
después fue replicada con matices por el constituyente andino mediante
el texto primigenio del articulo 29 del «Tratado de creacién del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena»“?, firmado el 28 de mayo de 1979, que
es el que corresponde al actual articulo 33 del Tratado de Creacion del
TJCA.

kl Tratado Constitutivo de Comunidad Econémica Europea de 1957.-

«Articulo 177
El Tribunal de Justicia sera competente para pronunciarse, con caracter prejudicial:

a) sobre la interpretacion del presente Tratado;

b) sobre la validez e interpretacién de los actos adoptados por las instituciones de la
Comunidad;

c) sobre la interpretacion de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo,

cuando dichos estatutos asi los prevean.

Cuando se plantee una cuestion de esta naturaleza ante un érgano jurisdiccional de uno de los
Estados miembros, dicho érgano podra pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
misma, si estima necesaria una decision al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un érgano jurisdiccional
nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho
interno, dicho érgano estaré obligado a someter la cuestion al Tribunal de Justicia.»

(Resaltado agregado)
4R Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de 1979.-

«Articulo 29.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna
de las normas que conforman el ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena, podran solicitar
la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible
de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere
recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspende%_ggﬁ:t—f:_‘
procedimiento y solicitara la interpretacién del Tribunal, de oficio, en todo caso, a peticion de 1./ |
parte si la considera procedente.» -\

(Resaltado agregado) » 5T
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19.

20.

Respecto de la cuestion prejudicial obligatoria europea —de naturaleza y
regulacién similar a la interpretacion prejudicial obligatoria andina—,
prevista actualmente en el articulo 267 del Tratado de Funcionamiento de
la Unién Europea®?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Econdmica
Europea —hoy denominado Tribunal de Justicia de la Union Europea (en
adelante, el TJUE)—, establecié la doctrina interpretativa del acto
aclarado en su sentencia de fecha 27 de marzo de 1963 (caso: Da Costa
en Schaake y otros)*, en los siguientes términos:

«que debe, en efecto, distinguirse, ante todo, la obligacion impuesta a los
érganos jurisdiccionales nacionales de Ultima instancia por el parrafo
tercero del articulo 177, de la facultad conferida por el parrafo segundo a
todo Juez nacional para remitir al Tribunal de Justicia de las Comunidades
una cuestion de interpretacién del Tratado;

que, si bien el Gltimo parrafo del articulo 177 obliga, sin restriccion alguna,
a los 6rganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, a someter al
Tribunal toda cuestién de interpretacion planteada ante los mismos, la
doctrina interpretativa sentada por este Tribunal en virtud del articulo 177
puede, no obstante, privar a dicha obligacion de su causa y vaciarla asi de
su contenido;

que ocurre asi, en especial, cuando la cuestion planteada es materialmente
idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decision con
caracter prejudicial en un asunto analogo.»

Asi, la doctrina interpretativa del acto aclarado establecida por el TJUE en
la citada sentencia, consiste en determinar que la obligacién de consultar
a la corte europea se ve privada de causa y se vacia de contenido cuando

43

Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (version consolidada publicada en el Diario
Oficial de la Unién Europea C 83/47 del 30 de marzo de 2010).-

«Articulo 267 (antiguo 234 del TCE).-
El Tribunal de Justicia de la Unién Europea. sera competente para pronunciarse, con caracter
prejudicial:

a) sobre la interpretacion de los Tratados;
b) sobre la validez e interpretacion de los actos adoptados por las instituciones, organos u
organismos de la Union;

Cuando se plantee una cuestion de esta naturaleza ante un 6rgano jurisdiccional de uno de los
Estados miembros, dicho érgano podra pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si
estima necesaria una decision al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestién de este tipo en un asunto pendiente ante un 6rgano jurisdiccional
nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno,
dicho érgano estara obligado a someter la cuestién al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un 6rgano jurisdicci

. |
nacional en relacién con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la ‘_Lég:.t*

Europea se pronunciara con la mayor brevedad.» A

En los asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62. 454



GACETA OFICIAL m 13/03/2023 64 de 106

Proceso 261-1P-2022

=

la cuestion planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto
anteriormente de una decision prejudicial en un asunto analogo*. Como
puede apreciarse, el TJUE estableci6 la doctrina del acto aclarado en
1963, hace sesenta afios, en una época en la que solo se habia registrado
tres solicitudes de interpretacion prejudicial.

21. La mencionada doctrina interpretativa ha sido ratificada y ampliada por el
TJUE, mediante las sentencias emitidas en fechas 6 de octubre de 1982
y 6 de octubre de 2021, en los Asuntos 283/81 y C-561/19,
respectivamente. De tal manera que es un entendimiento que se
encuentra vigente y continla siendo aplicado en el contexto de la
integracion supranacional europea.

22. Ahora bien, en las dos jurisdicciones: europea y andina, la obligacion de
consultar se sustenta en la necesidad de esclarecer el objeto, contenido y
alcance de una norma comunitaria cuando el juez nacional es de Unica o
Gltima instancia, de modo que debe asegurarse la correcta interpretacion
y aplicacién de la norma comunitaria antes de que se expida una
sentencia (o laudo) en calidad de cosa juzgada.

23. De esta manera, si el tribunal comunitario ya ha explicado el objeto,
contenido y alcance de una norma comunitaria (en una cuestion o
interpretaciéon prejudicial), y no hay razones para suponer que dicho
tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carece de sentido solicitar
una nueva interpretacién de la misma norma simplemente para obtener la
misma respuesta del Tribunal, lo que se agrava cuando este ya ha dado
la misma respuesta, interpretando una determinada norma comunitaria
decenas y hasta centenas de veces, a solicitud de los jueces nacionales
de los cuatro Paises Miembros.

24. Sobre el particular, Alejandro D. Perotti explica que la teoria del acto
aclarado parte de la idea de que la norma comunitaria que debe aplicar el
juez nacional obligado a plantear la cuestion (o interpretacion) prejudicial
a la corte comunitaria ya ha sido interpretada por esta en un caso analogo
y, por tal motivo, ya no tiene razén de ser que se le vuelva a consultar
sobre su sentido y alcance.

25. En el caso del TJCA, hay un mayor sustento dogmatico y practico para
aplicar la denominada «doctrina interpretativa del acto aclarado», pues la
corte andina, en sus 39 afios de funcionamiento, ya ha emitido mas de
6.300 interpretaciones prejudiciales, estableciendo en muchas de ellas el

" Alejandro D. Perotti, La implementacion del precedente de observancia obligatoria y de la teoria— ——= S
del acto aclarado en la Comunidad Andina. Aportes del derecho comunitario comparado (U %@A UE \
y MERCOSUR), Cuaderno Doctrinario 002-2022-TJCA (Hugo R. Gomez Apac, director /f@u

de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2022, p. 32. / @}
. /
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% Alejandro D. Perotti, op. cit., p, 33. B [ = &
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26.

27.

28.

29.

mismo criterio juridico interpretativo y las mismas respuestas; es decir, se
trata de consultas prejudiciales repetitivas y redundantes.

Al respecto, Jorge Quindimil sostiene que resulta viable la aplicacion de la
teoria del acto aclarado, en la medida que se fundamenta en el criterio
mas objetivo de la existencia de jurisprudencia comunitaria del TJCA
sobre una determinada materia, a los efectos de dotar de una mayor
eficiencia al mecanismo de la interpretacion prejudicial®’.

A la fecha, para mantener el sentido (la causa o ratio legis) de la consulta
obligatoria, debe delimitarse apropiadamente su alcance; es decir, se
debe establecer como regla general que, cuando el TJCA ya ha
interpretado una norma andina con anterioridad, en una o mas
interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, ya no sera necesaria la formulacion de consultas
prejudiciales obligatorias; y se debe determinar con claridad en qué casos
continuara siendo obligatoria, para el juez nacional, la formulacién de una
consulta prejudicial al TJICA.

Al efecto, el Tribunal tiene la obligacion de interpretar las normas
fundamentales o de derecho primario y las normas derivadas o de derecho
secundario del ordenamiento juridico comunitario andino, buscando
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de integracion
subregional andino, para cuyo efecto la interpretacion teleoldgica es
pertinente y relevante. No debe perderse de vista que de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 1 del Acuerdo de Cartagena, la finalidad del
proceso de integracion andino es procurar un mejoramiento persistente
en el nivel de vida de los habitantes de la subregion. Para alcanzar este
propdsito, resulta esencial garantizar a los ciudadanos andinos una
justicia oportuna y eficiente.

En ese sentido, una interpretacion teleolégica del segundo parrafo del
articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal y del articulo 123 de su
Estatuto lleva a considerar necesariamente que la obligacion de efectuar
la solicitud de interpretacion prejudicial pierde su objeto o fundamento
causal cuando el TJCA ya ha emitido con anterioridad una o mas
interpretaciones prejudiciales, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, en las que ya ha definido y explicado el objeto, contenido y
alcance de una determinada norma andina que debe aplicar un juez
nacional para resolver la controversia especifica en un proceso
jurisdiccional interno sometido a su resolucion.

Jorge Antonio Quindimil Lépez, Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina, Tirant lo blanch, ____

Valencia, 2006, p. 424. En una reciente publicacion del Tribunal, consta la opinion favorable de
Jorge Quindimil con relacién a la teoria del acto aclarado: TJCA, El precedente de observangia~
obligatoria como instrumento para la optimizacion de la interpretacion prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (elaborado por Luis Felipe Aguilar Feijoé y KarlaZMargot
Rodriguez Noblejas), Quito, mayo de 2022. m { >
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30. En tal sentido, la corte andina reconoce que el criterio juridico
interpretativo, denominado en el ambito europeo como «la doctrina
interpretativa del acto aclarado», es plenamente compatible con Ilo
establecido en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion
del Tribunal y en el articulo 123 de su Estatuto.

31. Como consecuencia de lo anterior, en aquellos casos en los que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia tiene que resolver una controversia
en la que deba aplicar o se discuta una o mas normas del ordenamiento
juridico comunitario andino, no esta obligado a solicitar interpretacion
prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal
o tales normas con anterioridad, en una o mas interpretaciones
prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

32. La obligatoriedad de solicitar la interpretacion prejudicial al TICA, prevista
en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal
y en el articulo 123 de su Estatuto, se mantiene en los siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha
emitido interpretacién prejudicial respecto de la norma del
ordenamiento juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o Ultima instancia debe aplicar (o es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en
sede nacional.

Al efecto, se considerara que en la categoria de «norma no
interpretada» estan incluidas aquellas normas comunitarias que han
sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la
interpretacién prejudicial que haya realizado el Tribunal; caso en el
cual el juez nacional debe solicitar la interpretacion prejudicial
respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues
en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto
de interpretacion prejudicial por parte del Tribunal.

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacién prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de Unica o ultima
instancia debe aplicar (o son materia de discusion) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina emitira la interpretacion prejudicial
respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el
pasado y ratificara el criterio juridico |nterpretat|vo respecto de las—
cuales si lo hubiera hecho, de ser el caso. % // P
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33.

34.

c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o ultima instancia
debe aplicar (o es materia de discusion) para resolver la controversia
del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho
juez considera imperativo que el TJCA precise, amplie o modifique
el criterio juridico interpretativo contenido en la mencionada
interpretacion prejudicial; v,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o Ultima instancia
debe aplicar (o es materia de discusion) para resolver la controversia
del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho
juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas
que, en abstracto, se desprenden o estan vinculadas con la referida
norma andina y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el
mencionado juzgador pueda resolver con mayor precision e
idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en
sede nacional.

La aplicacién del criterio juridico interpretativo del acto aclarado en el
ambito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar
interpretacién prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligacion;
esto es, restringe su ambito de aplicacién a los casos en los que la
formulacion de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y
asi evita generar un escenario anémalo, no previsto por el constituyente
ni el legislador andino, que causa un perjuicio innnecesario a los usuarios
del sistema andino de solucién de controversias, cuando las autoridades
nacionales se ven obligadas a suspender el tramite de los procesos
jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya
respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que el
TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial.

Corresponde precisar, ademas, que persiste y se mantiene firme la
posibilidad de que, tanto los Paises Miembros como la Secretaria General
de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en
el articulo 128 del Estatuto del TJCA, de acudir ante el Tribunal en
ejercicio de la accién de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado
a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los
que esta obligacion se mantiene de conformidad con los criterios
establecidos en la presente sentencia de interpretacion prejudicial; o

cuando un juez nacional aplique una interpretacion diferente a la

establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o mag" DE

interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente, eﬁdé

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen um.‘acto /'5’&
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aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

35. Con el propdsito de que exista la mayor certeza juridica posible, el
Tribunal implementara medidas con el objeto de informar a los jueces
nacionales respecto de los criterios juridicos interpretativos que califican
como actos aclarados.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
DECIDE:

PRIMERO: Interpretar que el criterio juridico interpretativo del acto
aclarado es plenamente compatible con lo establecido en
el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el
articulo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio juridico interpretativo
del acto aclarado que resulta aplicable en el ambito de la
Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia tiene que resolver
una controversia en la que deba aplicar o se discuta una
norma del ordenamiento juridico comunitario andino, no
estara obligado a solicitar interpretaciéon prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que
esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma
con anterioridad en una interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo
parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el
articulo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina no ha emitido interpretacion prejudicial
respecto de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o
altima instancia debe aplicar (o es materia de
discusién) para resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede nacional;

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de— =
Cartagena respecto de alguna de las normas del .
ordenamiento juridico comunitario andmo que el;ns,z,
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CUARTO:

juez nacional de Unica o Ultima instancia debe
aplicar (o son materia de discusién) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita
en sede nacional, pero no respecto de otras normas
del mismo ordenamiento, aplicables a la misma
controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina emitira la interpretacion
prejudicial respecto de aquellas normas que no
hubiere interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto de las cuales
si lo hubiera hecho, de ser el caso.

c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de
Ginica o Ultima instancia debe aplicar (o0 es materia
de discusién) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero dicho juez considera imperativo que el TJCA
precise, amplie o modifique el criterio juridico
interpretativo  contenido en la mencionada
interpretacion prejudicial; vy,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o ultima instancia debe aplicar (o es materia
de discusién) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre
situaciones hipotéticas que, en abstracto, se
desprenden o estadn vinculadas con la referida
norma andina, y que deben ser aclaradas por el
TJCA para que el mencionado juzgador pueda
resolver con mayor precision e idoneidad la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita
en sede nacional.

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad

de que tanto los Paises Miembros como la Secretaria
General de la Comunidad Andina y los particulares
ejerzan el derecho previsto en el articulo 128 del Estatuto——=_
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de * L f :
acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acc;cm de 52 "
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incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a
realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos
casos en los que esta obligacion se mantiene de
conformidad con los criterios establecidos en la presente
sentencia de interpretacion prejudicial; o cuando un juez
nacional apligue una interpretacion diferente a la
establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o
mas interpretaciones prejudiciales aprobadas y
publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los
términos expuestas en la presente providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
implementara medidas con el objeto de informar a los
jueces nacionales respecto de los criterios juridicos
interpretativos que califican como actos aclarados.

SEXTO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion
prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que las normas andinas que fueron
objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por
la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia constituyen un acto aclarado, en los términos
expuestos en la presente providencia.

SEPTIMO: Publicar la presente sentencia de interpretacion
prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

La presente sentencia de interpretacion prejudicial se firma por los magistrados
que participaron de su adopcién en la sesion judicial N° 6-J-TJCA-2023 del 13
de marzo de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo del articulo
90 del Estatuto del Tribunal. ;g2

{é wc/wf_,—

andra Catalina Charris Rebellén
Magistrada
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Hugo R. Gémez\Apac ifigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado

De acuerdo con el tltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

andra Catalina Charris Rebellon
Magistrada presidenta

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

FekE K
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Interpretacion prejudicial

Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de |Ia
Republica de Colombia

SD2017/0044086

11001032400020200039600

Segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y articulo 123 de su Estatuto

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es
aplicable al mecanismo procesal de |Ila
interpretacion prejudicial del ordenamiento juridico
comunitario andino

Sandra Catalina Charris Rebellon
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El Oficio N° 2042 del 1 de septiembre de 2022, recibido via correo electrénico
el mismo dia, mediante el cual la Seccion Primera de |la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicité al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el
TJCA) la interpretacién prejudicial del literal a) del articulo 136 de la Decisid
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la Comunidad Andina' (en adelante, la Decision 486), a fin de resolver el
proceso interno N° 11001032400020200039600.

CONSIDERANDO:

A.

ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Almacenes Exito S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Republica de Colombia

Terceros interesados: Jorge Eliecer Cardona Gomez
Grasas y Aceites Vegetales Ltda. -
Gracetales Lida.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante,
este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el
proceso interno, los que estan vinculados con la normativa andina, son los
siguientes:

1.  Siel signo PA’MONA (mixto) solicitado a registro? por Jorge Eliecer
Cardona Gémez, resultaria confundible conrlas marcas POMONA
(denominativas)?, cuyo titular es Almacenes Exito S.A.

2.  Siexistiria conexién entre los productos que distinguen los signos en
conflicto.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd la interpretacion prejudicial del literal a)
del articulo 136 de la Decision 4864,

=

Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600
del 19 de septiembre del 2000.

Para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza.
Para distinguir productos de las Clases 29, 30, 31y 32 de la Clasificacién Internacional de Niza.
Decision 486.-

«Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comerci
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente sclicitada para r
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para pr
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2. Con el propésito de desarrollar el tema de la conexion entre los productos
y servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponderia,
ademas, que el Tribunal interprete de oficio el articulo 151 de la Decision
486°.

3. No obstante lo anterior, corresponde sefialar, en primer lugar, que las
mencionadas normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de
registro de un signo como marca y la conexién entre los productos y/o
servicios que pretende distinguir un signo, respectivamente, y estan
vinculadas directamente con los siguientes temas especificos:

- lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos.

- Criterios para realizar la comparacion de los signos en conflicto de
acuerdo con su naturaleza.

-  Conexion entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza.

En segundo lugar, es menester sefialar que ambas normas, asi como los
temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretacion
por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio juridico
interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance, en los siguientes términos:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusién directo, indirecto y de asociacion.
Similitud ortogréfica, fonética, conceptual o ideolégica y
gréfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado
a registro y una marca previamente registrada son confundibles
o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o
de asociacion;

(...)»

5 Decisién 486.-

Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modi
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de un signo como marca prevista en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486, cuyo tenor es el siguiente:

«Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

(...)»

1.2. De conformidad con esta disposicion, no es registrable como
marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca
registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado
con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones
careceria de caracter distintivo. Los signos no tienen capacidad
distintiva extrinseca cuando generan riesgo de confusion
(directo o indirecto) o riesgo de asociacion en el publico
consumidor®.

a) Elriesgo de confusion puede ser directo o indirecto:

El riesqo de confusién directo estéa caracterizado por la
posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto
o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro
distinto.

El riesgo _de confusién indirecto se presenta cuando el
consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra
de la realidad de los hechos, un origen empresarial
diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociacién consiste en la posibilidad de
que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en
conflicto y el origen empresarial del producto o servicio,
al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o
el prestador del servicio respectivo, tiene una relacion o
vinculacién econdmica con otro agente del mercado.

1.3. Se deberd examinar si entre los signos confrontados existe
identidad o semejanza, para luego determinar si esta
circunstancia genera riesgo de confusion (directo o indirecto) o
de asociacion en el pablico consumidor, teniendo en cuenta en

fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
11 de julio de 2016; y, 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la G
del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016. /,'9{_,

=N —
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esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser’:

a) Ortografica: Se refiere a la semejanza en la escritura de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su
composicién; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el
orden o la secuencia de las letras, con especial atencion
en las vocales, la longitud de la o las palabras, el ntimero
de silabas, las raices o las terminaciones comunes de los
signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o
menor grado a que el riesgo de confusion sea mas
evidente u obvio.

b)  Fonética: Se refiere ala semejanza de los sonidos de las
letras, nimeros, silabas o palabras que conforman los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud
depende, entre otros elementos, de la identidad en la
silaba ténica o de la coincidencia en las raices o
terminaciones de las palabras; sin embargo, tambien
debe tenerse en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real
de confusion entre los signos confrontados, entre otros,
sobre la base de los aspectos fonéticos.

¢) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los
elementos gréficos de los signos en conflicto, tomando
en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan
o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparacion de los signos en
conflicto, se deberan observar las siguientes reglas®:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman los signos en conflicto, es
decir, cada uno debe analizarse con una vision integral y
de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus
componentes ortogréaficos, fonéticos, conceptuales o
ideolégicos y graficos o figurativos.

b)  En la comparacién se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después
el otro. No es procedente realizar un andlisis simultaneo,

pues el consumidor dificiimente observara los signos al ____

momentos diferentes.

GACETA OFICIAL
1.4.
7 Ibidem.
8 Ibidem. 25
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c)  El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y
no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que
se puede percibir si existe riesgo de confusion directo o
indirecto, o riesgo de asociacion.

d) Al realizar la comparacioén es importante colocarse en el
lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de
percepcién, de conformidad con el tipo de producto o
servicio de que se trate, con base en los siguientes
criterios®:

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a
productos o servicios de consumo masivo, el
criterio del consumidor medio podria ser el soporte
del anélisis de registrabilidad. Es admisible
presumir que el consumidor medio esta atento y se
encuentra razonablemente informado sobre los
bienes y servicios que requiere habitualmente. No
obstante, su nivel de percepcion es variable en
relacién con las distintas categorias de productos y
servicios que adquiere, aspecto que debe ser
analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente, en cada caso concreto.

El grado de atencion del consumidor medio y su
nivel de informacién constituyen un parametro
importante para el anélisis de registrabilidad de
signos que pretenden distinguir productos o
servicios de consumo masivo, bajo el entendido de
que estos pueden variar segtn el tipo de producto
o servicio del que se trate. A manera de ejemplo,
no se tiene el mismo nivel de informacion ni se
presta el mismo nivel de atencion al adquirir
productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para
el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al
comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g.
escobas, recogedores de basura, etc.).

(i)  Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un
| consumidor mas informado y atento que el
| consumidor medio, ya que elige los bienes y
i servicios bajo ciertos parametros especificos de

calidad, o de posicionamiento o estatus en el

mercado. Es un consumidor que se ha instruido
: claramente acerca de las caracteristicas y
cualidades de los productos o servicios que desea
/» adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidady _
funcionamiento que la media de la poblacién ne#6sS ==
\_‘l

conoceria. Por ejemplo, el consumidor de
de restaurantes gourmet es consciente dg i

g Ver Interpretacién Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada|¢

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. I S
~
Q
6‘%’— /
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que prestan, pues sabe datos de su atencion al
cliente, costo de los platos, manejo publicitario,
promaociones, etc.

(iii)  Criterio del consumidor especializado: Se basa en
un consumidor absolutamente informado y atento
sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o
précticas de los productos o servicios que adquiere,
teniendo como soporte su alto grado de instruccion
técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una
evaluacién mas prolija del producto o servicio que
desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en
cuenta por la autoridad nacional competente al
realizar el respectivo andlisis de registrabilidad. A
manera de ejemplo, constituye un consumidor o
adquirente especializado la persona natural o
juridica del area de salud que vaya a adquirir
instrumental médico para la realizacion de distintos
tipos de cirugias o procedimientos quirdrgicos.

1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto
se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en
conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse para de esta manera establecer si el
consumidor podria incurrir en riesgo de confusién directo o
indirecto, o en riesgo de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible
confundibilidad tnicamente en las similitudes o semejanzas en
cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad
debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios
que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

2.  Criterios para realizar la comparacion de los signos en
conflicto de acuerdo con su naturaleza
Comparacién entre signos denominativos

2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la

presunta confusion entre dos signos denominativos, es
necesario que se realice la comparacion teniendo en cuenta
que estdn conformados (nicamente por elementos
denominativos, los cuales estan representados por una o mas
palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o
concepto.™

L Ver Interpretaciones Prejudiciales numeros 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 201
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016, y, 46

11 de julio de 2016. m
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2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o
verbales, estan conformados por una o varias letras, silabas,
palabras o nimeros, individual o conjuntamente estructurados,
que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto
por expresiones aclsticas o fonéticas, el cual puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:
(i) sugestivos, que son los que tienen una connotacion
conceptual que evoca la naturaleza, asi como ciertas
cualidades o funciones del producto o servicio identificado por
el signo o que pretende distinguir; y, (i) arbitrarios, que no
manifiestan conexién alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que
distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser
apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea
sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en
el mercado.™?

2.3. En consecuencia, al realizar la comparacion entre signos
denominativos deberéa realizarse el cotejo conforme a las
siguientes reglas:™

a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su
conjunto; es decir, sin descomponer su unidad
ortogréfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, numeros, silabas o palabras que
poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, con el
propésito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre
cémo el signo es percibido en el mercado.

b)  Debe establecerse si los signos en conflicto comparten
un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida
por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario™. Como ejemplo tenemos el lexema deport
en: deport-¢, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

Los morfemas son fragmentos minimos capaces de
expresar un significado y que unidos a un lexema
modifica su definicion™.

1"

13

Ibidem.
Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de lexema: «1. m. Ling.
Unidad minima con significado Iéxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacién; p. ej., terr, en enterrais.»
Disponible en: http./dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morfema: «1.
Unidad minima aislable en el andlisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos
mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -
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Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz
léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

o Por lo general, el lexema es el elemento que mas
impacta en la mente del consumidor, lo que se
debe verificar al realizar un analisis gramatical de
los signos en conflicto.

o Usualmente, en el lexema esta ubicada la silaba
tonica.

° Si los signos en conflicto comparten un lexema,
podria generarse riesgo de confusion conceptual o
ideolégica. Los lexemas imprimen de significado a
la palabra. Es muy importante tener en cuenta que
el criterio conceptual o ideolégico debe estar
complementado con otros criterios para determinar
la existencia de riesgo de confusion o asociacion
entre los signos en conflicto.

c) Debe tenerse en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma ubicacion, es idéntica
o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si
se encuentran en el mismo orden asumiran una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

e) Debe determinarse cual es el elemento que genera
mayor influencia en la mente del consumidor, pues asi
podria apreciarse como es percibida o captada la marca
en el mercado.

Comparacién entre signos denominativos compuestos

2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son
compuestos, con el propésito de realizar un adecuado cotejo
se debera analizar el grado de relevancia de las palabras que
los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del
conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los
siguientes parametros:'®

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacion verbal -mos contiene dos morfemas:
persona, primera, y nimero, plural.» Disponible en: http.//dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 15 de
diciembre de 2022).

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicadg
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016, y, 466-I1P-20154
10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 275

julio de 2016. m
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a) Ubicacién de las palabras en el signo denominativo
compuesto. La primera palabra genera mas poder de
recordacion en el publico consumidor.

b)  Impacto en la mente del consumidor de conformidad con
la extensién de la palabra. Las palabras mas cortas por
lo general tienen mayor impacto en la mente del
consumidor.

c¢) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con
la sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la
sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto
en la mente del consumidor.

d)  Analizar si la palabra es evocativa y cuan fuerte es su
proximidad con los productos o servicios que ampara el
signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo
con los productos o servicios que ampara, tendra un
mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil
no tendria relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso
comun. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso
comin se deben excluir del cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo
en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que
compone el signo es una marca notoriamente conocida,
tendra mayor relevancia. Si la palabra que compone un
signo es el elemento estable de una marca derivada, o
es el elemento que conforma una familia de marcas,
tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra
situacién que le otorgue mayor distintividad para, de esta
manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Comparacioén entre signos mixtos

2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo
(una o varias letras, silabas, palabras o numeros) y un

elemento gréfico (trazos definidos o dibujos perceptibiss
visualmente, los cuales pueden adoptar varias formasZeq/hd

elementos al ser apreciada en su conjunto prodyy
consumidor una idea integral sobre el signo, que
diferenciarlo de los demas signos existentes en el

2.6. En el anélisis de signos mixtos se debera determina
sus elementos —denominativo o grafico— genera
influencia en la mente del consumidor. Asi, la oficina na
competente debera determinar, en el caso concreto, si el
elemento denominativo del signo mixto es el mas relevante,
caracteristico o determinante; o, si lo es el elemento grafico, o
si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad )’Sr(_/

SNC— 10
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expresiva propia del lenguaje escrito, el tamafio, color y
ubicacion de los elementos graficos y si ademas el elemento
gréfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata
nicamente de un elemento abstracto.’®

2.7. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en
cuenta lo siguiente:'”

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con las reglas indicadas en el parrafo 2.3. precedente.

b)  Sial realizar la comparacion se determina que en uno de
los signos mixtos predomina el elemento grafico frente al
denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto
prevalece el elemento denominativo sobre el grafico, en
principio no habria lugar a que se genere riesgo de
confusion o asociacion entre los signos, por lo que
podrian coexistir pacificamente en el ambito comercial,
salvo que los elementos gréficos y denominativos
predominantes puedan evocar una misma idea o
concepto, en cuyo caso podria generarse riesgo de
confusién o asociacion, lo que deberéa determinarse en el
caso concreto.

2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para
la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los
elementos denominativos y gréficos que la componen. Cuando
se otorga el registro de una marca mixta se la protege de
manera integral y no a sus elementos por separado.”

2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el mas relevante, caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje
escrito, el cual por definicion es pronunciable, ello no impide
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
grafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y ubicacion, que
en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
gréfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando

16

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016 y, 418-IP-2015 de
fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del
11 de julio de 2016.

Ibidem.
Ibidem.

Q
Ver Interpretacion Prejudicial N® 106-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, pub.’icad@
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015. st !
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evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos
o en un dibujo abstracto.®

Comparacién entre signos mixtos y denominativos®

2.10. Al realizar la comparacién entre signos mixtos y denominativos,
se deberd identificar cual es el elemento —denominativo o
grafico— mas relevante, caracteristico o determinante del
signo mixto respectivo.

a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el
elemento gréfico genera mayor influencia en la mente del
consumidor y, en consecuencia, es el aspecto mas
relevante, caracteristico o determinante, debera
realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas
en el literal b) del parrafo 2.7. y parrafos 2.8. y 2.9.
precedentes.

b)  Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento
denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad
con reglas indicadas en el parrafo 2.3. precedente.

Comparacién entre signos figurativos®

2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran
formados por una gréfica o imagen visual que puede evocar o
no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se
pueden distinguir tres elementos, a saber:

()  Eltrazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(i)  El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita
en la mente de quien lo observa.

(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente grafico, al
efectuar el respectivo andlisis de registrabilidad debera
tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico
que la contiene, puesto que este elemento podria

20 Ver Interpretacién Prejudicial N° 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

21 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016, y, 466-I1P-2015 ds

11 de julio de 2016.

\ % Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 246-1P-2014 del 27 de mayo de 2015 y 1
del 27 de octubre de 2015 publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena P
2656 de fechas 3 de julio de 2015 y 25 de enero de 2016, respectivamente. %
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generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro®.

2.12. En el cotejo de dos signos figurativos se debera atender a la
distincion de los elementos mencionados, pues la confusion
bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto
que evocan o en los colores que contienen, asi como en la
disposicion de dichos elementos en el conjunto marcario.

2.13. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer. En este dltimo caso, a pesar de
que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en
conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera,
generar riesgo de confusion en el publico consumidor.

Comparacion entre signos mixtos y figurativos

2.14. Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha
sefialado que es importante determinar cual es el elemento
dominante en el signo mixto, si el denominativo o el grafico; si
la denominacién causa mayor impacto, es en la palabra o
palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podra
generarse confusion con un signo figurativo, ya que el distintivo
del primero estara en el conjunto pronunciable y el del otro en
la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo®, salvo

que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso

podrian incurrir en riesgo de confusion.

2.15. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo
es el gréfico, se deben utilizar las siguientes reglas de
comparacion para los signos figurativos:

(i)  Eltrazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(ii)  El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita
en la mente de quien lo observa.

(i) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
especificos como parte del componente gréfico, al
efectuar el respectivo anélisis de registrabilidad debera
tenerse en cuenta la combinacién de colores y el grafico
que la contiene, puesto que este elemento podria
generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado
a registro®.

2 Ver Interpretacién Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

2% Ver Interpretacion Prejudicial N° 320-IP-2014 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2575 del 2 de septiembre de 2015.

e Ver Interpretacion Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publi
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016. p<q [
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(iv) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual,
toda vez que la posibilidad de confusion y/o asociacion
puede generarse no solamente en la identidad de los
trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la
idea o concepto que el signo figurativo suscite en la
mente de quien la observe.

(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer, por lo que a pesar de que
puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto
pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en
el riesgo de confusion y/o asociacion.

(vi)  Si el signo solicitado reivindica colores especificos como
parte del componente gréfico, al efectuar el respectivo
andlisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la
combinacion de colores y el gréfico que la contiene,
puesto que este elemento podria generar capac.'dad de
diferenciacién del signo solicitado a registro.?

Reglas para_realizar el examen de registrabilidad de
marcas tridimensionales®

2.16. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales
debera hacerse tomando en consideracién los siguientes
parametros:

2.16.1. Se deben identificar y excluir del analisis las formas de
uso comtun, entendiendo por formas de uso comun la
forma de los productos o de sus envases que son
utilizados por algunos de los competidores existentes.
No es necesario que sean de uso comtn de todos los
competidores, sino basta que lo sean de un grupo o
porcentaje de estos.

Asi, por ejemplo, si un grupo de competidores
fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella
para envasar el producto, dicha forma no puede ser
considerada una marca tridimensional, pues ya
existen competidores que la utilizan en el mercado, lo
que la convierte en una forma de uso coman.

2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas
que son indispensables o necesarias con relacion a
los productos o sus envases. Se trata de aquellas
formas que tienen una funcionalidad con relacion al

26

27

Ibidem.

Ver Interpretacién Prejudicial N° 81-IP-2020 de fecha 6 de mayo de 2022, publicada
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4467 del 13 de mayo de 2022. %
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producto o su envase. Asi, por ejemplo, tratandose de
botellas de cerveza, estas necesariamente deben
tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

2.16.3. No obstante lo anterior, si la exclusion de dichos
elementos llegara a reducir el signo de tal manera que
hace inoperante el andélisis, debera realizarse sin
descomponer el conjunto marcario.

2.16.4. Elexamen debera hacerse partiendo de los elementos
que aportan distintividad en cada caso, como las
formas, lineas, perspectivas, relieves, angulos; es
decir, la inclusion de elementos arbitrarios o
especiales que provoquen una impresion diferente a
la que se obtiene al observar otros signos distintivos o
disenos industriales, para distinguirlo de otros que se
comercialicen en el mercado y asi evitar error en el
publico consumidor y el riesgo de asociacion y/o
confusion.

2.16.5. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta
elementos accesorios como el etiquetado.

2.17. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha
forma, por si misma, debe permitir a los consumidores asociar
el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no
ocurre, la distintividad podria provenir de elementos
denominativos o figurativos (palabras, numeros, dibujos,
colores, graficos, etc.), caso en el cual estariamos ante una
marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus
componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el parrafo
precedente, podria ser un elemento denominativo mas el
componente tridimensional; un elemento figurativo mas el
componente tridimensional; los elementos denominativo y
figurativo mas el componente tridimensional. En cualquier
caso, la distintividad provendria de la percepcion del conjunto
marcario en su integridad.

Comparacion entre signos mixtos y tridimensionales

2.18. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones
del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro
de esta clase se ubican las formas de los productos, asi como
sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional
constituye una clase de signos con caracteristicas tan _
peculiares que ameritan su clasificacion como independi;
de los signos denominativos, figurativos y mixtos.?®

28 De modo referencial, ver Interpretacién Prejudicial N° 133-IP-2015 de fecha 20 de ju
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre d
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2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los
productos que se desean adquirir y pueden generar gran
recordacién en el publico consumidor dentro del mercado,
siempre que la forma arbitraria no guarde relacién respecto del
producto o servicio que se pretende distinguir. Ademas, el
objeto de estas marcas es influir en la conciencia del
consumidor para que se decida a adquirir el producto
ofertado.?

2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben
utilizar las siguientes reglas de comparacion:

a) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual,
toda vez que la posibilidad de confusion y/o asociacion
puede generarse no solamente en la identidad de los
trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de
volumen, sino también en la idea o concepto que el signo
mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la
observe.

b)  Entre los elementos del signo, la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer, por lo que a pesar de que
puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores,
en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en riesgo de confusion y/o asociacion.

c¢) Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede
evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o
concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea
o concepto que evoca la parte denominativa del signo
mixto.

d)  Si el signo solicitado reivindica colores especificos como
parte del componente gréfico, al efectuar el respectivo
analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la
combinacién de colores y el gréafico que la contiene,
puesto que este elemento podria generar capacidad de
diferenciacion del signo solicitado a registro.*

e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso comun y
necesarias en relacion con los productos o servicios del
signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la
exclusion de dichos elementos llegara a reducir el signo
tridimensional de tal manera que hace inoperante la

Z comparacién, el cotejo deberd realizarse  sin
descomponer el conjunto marcario.

( < Ver Interpretacién Prejudicial N° 330-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada efifal
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

0 Ibidem. pSA
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2.27.

2.22.

3.1.

3.2.

3.3

f) La comparacién entre marcas tridimensionales y mixtas
debera hacerse partiendo de los elementos que aportan
distintividad en cada caso, como las formas, relieves,
éngulos, el elemento denominativo integrante de las
mismas, entre otros, para establecer si los signos en
conflicto son o no son confundibles y, de esta manera,
evitar asi el error en el pablico consumidor y el riesgo de
confusion y/o asociacion.

Criterios que deben observarse al realizar la comparacion
entre signos que pretenden identificar o amparan
productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza

Los parédmetros establecidos en los parrafos anteriores deben
complementarse con un examen mucho mas minucioso al
realizarse la comparacion entre signos que pretenden
identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de
la Clasificacién Internacional de Niza.

En este escenario, el anélisis de registrabilidad debe ser
completo y adecuado, tratando de colocarse en la posicion del
consumidor y sus habitos culturales, lo cual serd un
complemento Gtil para aplicar las reglas y parametros
desarrollados en los capitulos precedentes.

Conexién entre productos y/o servicios de la Clasificacion
Internacional de Niza

Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexion
entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en
conflicto, corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusién de productos o
servicios en una misma clase de la Clasificacion Internacional
de Niza no es determinante para establecer si existe similitud
entre los productos o servicios objeto de anélisis, tal como se
indica expresamente en el segundo parrafo del articulo 151 de
la Decisién 486%".

Es por ello que debe matizarse la aplicacion del principio de

kgl

Decisién 486.-

«Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacién Intemacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones

vigentes.

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el pdrrafo anterior no determir argh

similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

(Subrayado agregado) f$¢
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especialidad® y, en consecuencia, corresponde analizar el
grado de vinculacién, conexion o relacién de los productos y/o
servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere
riesgo de confusién (indirecto) o asociacion en el publico
consumidor. Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de
los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que
la sola pertenencia de varios productos o servicios a una
misma clase no demuestra su semejanza, asi como la
ubicacion de los productos o servicios en clases distintas
tampoco prueba que sean diferentes®.

3.4. Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre
productos y/o servicios corresponde tomar en consideracion el
grado de similitud de los signos objeto de andlisis y si resultan
aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre
productos o servicios

Existe conexién cuando los productos y/o servicios en
cuestion resultan sustitutos razonables para el
consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno
u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre
si. En términos conceptuales, la sustitucion se presenta
cuando un ligero incremento en el precio de un producto
y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En
términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre
productos y/o servicios la autoridad nacional competente
tendra en consideracion la finalidad y caracteristicas de
dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre
ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribucion
o de comercializacion, efc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho
de que, desde [a perspectiva del consumidor, un producto
y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio,
de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro
con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones
comercializadas en bolsas filtrantes, el anis, el cedrdn, la
manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o

a2 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 95-1P-2002, 148-1P-2005 y 22-IP-2010, de fechas
de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010, publicadas en la Gage
Oficial del Acuerdo de Cartagena niimeros 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 de
diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010, respectivamente.

b Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 é‘
2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de j
y N° 2755 del 11 de julio de 2016, respectivamente. Fse

% ,
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servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto y/o
servicio genera la necesidad de consumir o usar otro,
pues este es complementario del primero. Asi, el uso de
un producto supone también la utilizacion del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre
productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el
hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un
servicio y un producto puede ser el servicio educativo en
relacion con el material de ensenanza.

¢) La posibilidad de considerar que los productos o
servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad)

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la
realidad del mercado, podria asumir como razonable que
los productos o servicios en cuestion provienen del
mismo agente del mercado.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien
fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la
existencia de relacién, vinculacién o conexién entre productos
y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son
insuficientes para acreditar relacion, vinculacion o conexion
entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente
tienen que ser analizados tomando en consideracion
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia de productos o servicios a una misma
clase de la Clasificacion Internacional de Niza

. La inclusién de productos o servicios en una misma clase
no resulta determinante para efectos de establecer la
conexién competitiva entre los productos y/o servicios
objeto de andlisis. En efecto, podria darse el caso de que
los signos comparados distingan productos y/o servicios
pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles,

. aunque pertenecientes a una misma clase de

Clasificacion Internacional de Niza. Por tanto
criterio solo podré ser utilizado de

complementaria para determinar la existen
conexion competitiva. F5c
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- Los canales de aprovisionamiento, distribuciéon o de
comercializacion; los medios de publicidad
empleados; la tecnologia empleada; la finalidad o
funcion; el mismo género; o la misma naturaleza de
los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan
la existencia de conexién competitiva. Asi, por ejemplo,
dos productos pueden tener la misma naturaleza o
género, pero si los consumidores comprenden con
relativa facilidad que los productores de uno no son los
productores del otro, no habra conexion competitiva entre
ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados
e insecticidas) pueden tener el mismo canal de
comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el mismo
medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo),
sin que ello evidencie la existencia de conexion
competitiva entre ambos. De alli que estos criterios
deben analizarse conjuntamente con los criterios
sustanciales para observar la existencia de conexion
competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a
destinatarios diferentes, como regla general, no existira
conexion competitiva.

3.7. Por tal razén, para establecer la existencia de relacion,
vinculacién o conexién entre productos y/o servicios, la
autoridad consultante, en el caso en concreto, debera analizar
el grado de similitud de los signos objeto de analisis y si entre
ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del
mismo agente del mercado.

4. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente fueron
desarrollados por el TJCA en las sentencias de interpretacion prejudicial
emitidas dentro de los siguientes procesos: 691-1P-2018, 81-1P-2020, 121-
IP-2020, 11-1P-2021, 42-1P-2021, 90-1P-2021, 150-IP-2021, 159-1P-2021,
166-1P-2021, 236-1P-2021, 303-1P-2021, 312-1P-2021, 326-1P-2021, 351-
IP-2021, 354-1P-2021, 356-1P-2021, 360-1P-2021, 364-1P-2021, 365-IP-
2021, 18-1P-2022, 25-1P-2022, 48-1P-2022 y 71-1P-2022.34

94 De fechas 30 de abril de 2019, 6 de mayo de 2022, 7 de diciembre de 2021, 9 de marzo de 2022,
21 de septiembre de 2022, 21 de junio de 2021, 9 de marzo de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15
de diciembre de 2022, 9 de marzo de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de
diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 15 de diciembre
de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre
de 2022, 15 de diciembre de 2022 y 15 de diciembre de 2022; respectivamente, publicadas en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimeros 3672 del 18 de junio de 2019, 4467 del
mayo de 2022, 4385 del 14 de diciembre de 2021, 4449 del 7 de abril de 2022, 5045 d
septiembre de 2022, 4280 del 25 de junio de 2021, 4436 del 18 de marzo de 2022, 5112
enero de 2023, 5113 del 27 de enero de 2023, 4452 del 7 de abril de 2022, 5021 del 17
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En virtud de lo sefialado de forma precedente, corresponde que el Tribunal
interprete de oficio el objeto, finalidad y alcance de la consulta prejudicial
obligatoria prevista en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo
123 de su Estatuto.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al
mecanismo procesal de la interpretacion prejudicial del ordenamiento
juridico comunitario andino.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

El criterio juridico interpretativo del acto aclarado es aplicable al
mecanismo procesal de la interpretacion prejudicial del
ordenamiento juridico comunitario andino

. Es aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado al mecanismo
procesal de la interpretacion prejudicial del ordenamiento juridico
comunitario andina?

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de su Estatuto, el TJCA
es el organo jurisdiccional de la Comunidad Andina, de caracter
supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y
asegurar su aplicacion e interpretacion uniforme en todos los Paises
Miembros. En ese sentido, se constituye como el intérprete supremo del
ordenamiento juridico comunitario andino.

La consulta obligatoria de interpretacion prejudicial prevista en el segundo
parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal®> y en el

35

de 2022, 5071 del 3 de noviembre de 2022, 5138 del 23 de febrero de 2023, 5008 del 1 de agosto
de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5138 del 23 de febrero de
2023, 5027 del 31 de agosto de 2022, 5073 del 3 de noviembre de 2022, 5122 del 31 de enero de
2023, 5114 del 27 de enero de 2023, 5133 del 15 de febrero de 2023 y 5122 del 31 de enero de
2023; respectivamente.

Tratado de Creacién del TJCA (codificado por la Decision 472 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 del 17 de septiembre de
1999).-

«Articulo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, podran solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas,

siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad

de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera decidir
proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en deregy
el juez suspendera el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticio

interpretacion del Tribunal.» %
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articulo 123 de su Estatuto® tiene por objeto garantizar la aplicacién
uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento
juridico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales® que
deben resolver una controversia en el marco de un proceso jurisdiccional
de Unica o ultima instancia, en el que tengan que aplicar o se discuta una
o mas normas del mencionado ordenamiento.

4. Sobre el particular, tanto el Tratado de Creacién del Tribunal (norma
fundamental o de derecho primario del ordenamiento juridico comunitario
andino) como el Estatuto (norma derivada o de derecho secundario de
dicho ordenamiento) atribuyen expresamente al Tribunal la competencia
para declarar el derecho andino y, en consecuencia, este o6rgano
comunitario tiene la responsabilidad de orientar y guiar a los jueces
nacionales sobre su correcta interpretacién, garantizando asi su
aplicacion coherente y uniforme en el territorio de los Paises Miembros.

5.  En relacién con el ejercicio de esa competencia, el TICA ha establecido
desde la primera sentencia de interpretacién prejudicial que emitié en el
proceso 1-IP-87 (caso: Aktiebolaget VOLVO), en atencién a una consulta
prejudicial obligatoria formulada por la Seccién Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, lo siguiente:

«...la interpretacion que en su sentencia establezca el Tribunal
comunitario, rige tan sélo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no
exime al juez nacional de la obligacién de consultar en casos similares o
analogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la
consulta prejudicial, de asegurar la aplicacion uniforme del ordenamiento
juridico del Acuerdo de Cartagena en los Paises Miembros, se completa,
obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme
en la Subregidn».*®

6. Enun pronunciamiento posterior emitido dentro del proceso 7-IP-89 (caso:
CIBA-GEIGY AG.), el Tribunal reconocié que ya se habia pronunciado en

o Estatuto del TJCA (codificado por la Decisién 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680 del 28 de junio de
2001).-

«Articulo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a peticién de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia
fuera de Unica o Ultima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el
que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina, debera suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante
simple oficio, la interpretacion del Tribunal.»

2 Segun la definicién de juez nacional establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la_=
Comunidad Andina.

i Interpretacién Prejudicial N° 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988. m
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un caso anterior (proceso 1-IP-88) en términos claros y categoricos sobre
el mismo asunto que era materia de consulta. No obstante, a continuacion
sefialo lo siguiente:

«Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende
una solicitud de interpretacion prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la
aplicacion uniforme en el territorio de los Paises Miembros de las normas
que conforman el Ordenamiento Juridico del Acuerdo de Cartagena, por lo
que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armoénica y
estable que debe servir al proceso de integracion andina, es de aplicacion
general en los Paises Miembros. Sin embargo los dictamenes del Tribunal
son actos judiciales que, por su propia naturaleza, se refieren al asunto
sub-judice en cada caso. De alli se desprende que la existencia de un
pronunciamiento anterior del Tribunal, asi se refiera a la misma materia
debatida en un proceso ulterior, no exime al Juez nacional de esta ultima
causa de su obligacion de elevar la correspondiente solicitud de
interpretacién. Asimismo, bien podria el Tribunal variar y aun cambiar su
opinién, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.»*

7. El mismo entendimiento se sigui6 en el proceso 3-IP-93 (caso:
SOCIEDAD ALUMINIO NACIONAL S.A.), cuando el Tribunal, pese a
reconocer que ya se habia pronunciado en un caso analogo a través de
la interpretacién prejudicial emitida en el proceso 1-IP-90 (caso:
ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO), emitié una nueva sentencia,
reiterando los mismos criterios juridicos interpretativos y reforzando la
necesidad de que se efectlie una consulta prejudicial obligatoria en cada
caso.

8. Con posterioridad, y a partir de la sentencia emitida en el proceso 10-IP-
94, el Tribunal reconocié que:

«La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho
Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio
del articulo 28 del Tratado de Creacién del mismo; en consecuencia, dicha
interpretacion no es ni puede ser asimilada en ningun caso a una prueba,
ya que conforme al articulo 29 del citado Tratado constituye una
solemnidad y un requisito sine qua non, que debe observar el Juez
Nacional, antes de dictar sentencia.»*°

9. Por ultimo, corresponde citar la sentencia emitida por el Tribunal en el
proceso 11-IP-96 (caso: BELMONT), en la que se destacé la importancia
de la consulta prejudicial obligatoria, afirmando que:

«(...) La practica de jueces que, por si mismos o a pedido de las partes en
el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la

= Interpretacién Prejudicial N° 7-IP-89, de fecha 24 de noviembre de 1989, publicada en la G
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 53 del 18 de diciembre de 1989. e‘,\—

40 Interpretacion Prejudicial N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada e %eaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995. m
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elusion de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una
practica “contra legem” que puede derivar en acciones de incumplimiento
0 en vicios procesales de consecuencias impredecibles.»*!

10. Los cuatro pronunciamientos citados en los parrafos precedentes
sentaron las bases fundamentales para que el TJCA adoptara una
posicién restringida sobre la consulta prejudicial obligatoria, la cual se
mantuvo hasta la fecha y se puede sintetizar en cuatro criterios juridicos
interpretativos concretos: (i) las interpretaciones prejudiciales resultan
aplicables inicamente al caso concreto en el que se formulé una consulta;
(i) la emisién de una interpretacion prejudicial previa no exime a los jueces
nacionales de formular nuevas solicitudes en casos analogos o similares;
(i) la consulta prejudicial obligatoria es un requisito sine qua non que
deben observar los jueces nacionales antes de dictar sentencia; y, (iv) el
incumplimiento de la obligacion de formular una consulta prejudicial puede
generar la responsabilidad comunitaria de los Paises Miembros.

11. No obstante lo anterior, es menester destacar también que en las dos
primeras sentencias fundadoras de la linea jurisprudencial anotada en el
parrafo precedente (procesos 1-IP-87 y 7-1P-89), el Tribunal aseverd que
el ejercicio de la competencia de declarar el derecho comunitario andino,
asegurando su interpretacién y aplicacion uniforme en la subregion, se
completaria de manera paulatina con la formacién de una jurisprudencia
uniforme y estable que seria puesta al servicio del proceso de integracion
andino para ser de aplicacion general en los Paises Miembros; y, si bien
en el momento de emitir esas sentencias el Tribunal se decantd por
reafirmar la necesidad de que se formulen consultas prejudiciales
obligatorias en todos los casos, no es menos evidente que advirtié de
manera expresa que cuando encuentre razones justificadas para hacerlo,
bien podria variar e inclusive cambiar su opinién sobre el particular.

12. Han transcurrido mas de tres décadas desde el momento en que este
érgano jurisdiccional sentara esos criterios juridicos interpretativos. En
ese periodo se produjeron cambios estructurales en el proceso de
integracién andina, no solamente como consecuencia de la adopcion de
los Protocolos de Trujillo y Cochabamba de 1996, que modificaron el
Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creacién del Tribunal, fortaleciendo
la institucionalidad andina y reforzando el compromiso de los Paises
Miembros hacia la integracion; sino, fundamentalmente, por la dinamica
propia del proceso integrador, en la que se destaca la formacion de una
verdadera comunidad de Derecho, pues uno de los activos fundamentales
de la Comunidad Andina es su acervo normativo, el cual ha sido
interpretado de manera consecuente y profusa por el TJCA, asegurando
asi su aplicacion uniforme en los Paises Miembros, lo que se traduce en
una contribucién efectiva a la tutela de los derechos de los ciudadano
andinos en el territorio de la subregién. S

A1 Interpretacion Prejudicial N° 11-IP-96, de fecha 29 de agosto de 1997, publicada '
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997. m
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13. En efecto, desde 1987 y hasta la fecha, el Tribunal ha emitido mas de
6.300 interpretaciones prejudiciales, a traveés de las cuales ha explicado
el objeto, contenido y alcance de diversas disposiciones del ordenamiento
juridico comunitario andino y en muchos de estos casos la corte andina,
siguiendo la linea jurisprudencial descrita en parrafos precedentes, se ha
visto en la obligacién de interpretar decenas y hasta centenas de veces la
misma norma andina, emitiendo la misma respuesta frente a las consultas
prejudiciales obligatorias formuladas por los jueces nacionales de los
cuatro Paises Miembros.

14. Es asi como, después de 36 afios de haber absuelto consultas
obligatorias de interpretacion prejudicial, el Tribunal considera que existen
razones debidamente justificadas para modular su posicion acerca del
alcance de la obligatoriedad de formular consultas prejudiciales en todos
y cada uno de los casos, por parte de los jueces nacionales que resuelvan
controversias de Unica o ultima instancia, en las que se controvierta o
deba aplicarse una norma andina que ya haya sido objeto de una
interpretacion prejudicial emitida por el TICA anteriormente y que se
encuentre publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

15. A la fecha, es patente que el objetivo de garantizar la aplicacion uniforme
y coherente del derecho andino se ha cumplido y se viene cumpliendo a
cabalidad, pues se ha generado una jurisprudencia sélida, uniforme y
estable en muchas materias, la cual debe ser puesta a disposicién de los
ciudadanos andinos y de los operadores nacionales de justicia. Maxime
cuando en la practica de los Gltimos afios se ha producido un escenario
no previsto por el constituyente ni por el legislador andino, y es que frente
a la exigencia de formular consultas obligatorias reiterativas sin la
posibilidad de apreciar si una norma andina ya ha sido interpretada en
varias oportunidades en el mismo sentido, se ha generado la paralizacion
innecesaria de procesos jurisdiccionales en sede nacional —en los que
se va a aplicar o se controvierte el derecho andino—, a la espera de
obtener una respuesta que ya se conoce de antemano. Esta situacion
contraviene el principio de economia procesal —que justamente busca
evitar dentro de todo proceso judicial actuaciones que, por reiterativas,
resultan superfluas o, peor aun, contraproducentes— y genera perjuicios
a los usuarios del sistema andino de solucién de controversias, en razén
del innecesario retraso en la administracion de justicia y en la solucion de
controversias.

16. Asimismo, la obligacién de emitir interpretaciones prejudiciales repetitivas
ha generado una congestion en el tramite general de los asuntos que se
adelantan ante el Tribunal. En efecto, al 31 de enero de 2023 existian 671
solicitudes de interpretacion prejudicial pendientes de absolucion. De igual
manera, como la cor‘te andlna destlna su redumda fuerza de traba




GACETA OFICIAL m 13/03/2023 97 de 106

Proceso 350-IP-2022

de, entre otras, acciones de nulidad e incumplimiento, demandas
laborales, e incluso de otras solicitudes de interpretacion prejudicial en
que se abordan nuevos problemas juridicos, nunca antes sometidos a la
interpretacion prejudicial del Tribunal y, por lo tanto, necesitados de su
labor hermenéutica.

17. De manera ilustrativa, corresponde mencionar que esta situacion fue
resuelta de manera temprana en el proceso de integraciéon europeo, el
cual sirvid, en gran medida, de inspiracién para la creacién del sistema
andino de solucion de controversias, especialmente en relacion con la
competencia de interpretar las normas comunitarias por la via prejudicial.

18. Al respecto, el tltimo parrafo del articulo 177 del « Tratado Constitutivo de
la Comunidad Econémica Europea»*?, suscrito en Roma en 1957,
establecio la figura de la cuestion prejudicial obligatoria, que dos décadas
después fue replicada con matices por el constituyente andino mediante
el texto primigenio del articulo 29 del «Tratado de creacién del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena»*?, firmado el 28 de mayo de 1979, que
es el que corresponde al actual articulo 33 del Tratado de Creacién del
TJCA.

42 Tratado Constitutivo de Comunidad Econémica Europea de 1957.-

«Articulo 177
El Tribunal de Justicia sera competente para pronunciarse, con caracter prejudicial:

a) sobre la interpretacién del presente Tratado;

b) sobre la validez e interpretacion de los actos adoptados por las instituciones de la
Comunidad;

c) sobre la interpretacion de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo,

cuando dichos estatutos asi los prevean.

Cuando se plantee una cuestion de esta naturaleza ante un drgano jurisdiccional de uno de los
Estados miembros, dicho 6rgano podra pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
misma, si estima necesaria una decision al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un érgano jurisdiccional
nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho
interno, dicho érgano estara obligado a someter la cuestion al Tribunal de Justicia.»

(Resaltado agregado)
43 Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de 1979.-

«Articulo 29 - Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna
de las normas que conforman el ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena, podran solicitar
la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible
de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere
recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspen

parte si la considera procedente.»
L}

(Resaltado agregado) }/51/



GACETA OFICIAL m

Proceso 350-IP-2022

19.

20.

Respecto de la cuestion prejudicial obligatoria europea —de naturaleza y
regulacion similar a la interpretacion prejudicial obligatoria andina—,
prevista actualmente en el articulo 267 del Tratado de Funcionamiento de
la Unién Europea**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Econdmica
Europea —hoy denominado Tribunal de Justicia de la Unién Europea (en
adelante, el TJUE)—, establecié la doctrina interpretativa del acto
aclarado en su sentencia de fecha 27 de marzo de 1963 (caso: Da Costa
en Schaake y otros)*3, en los siguientes términos:

«que debe, en efecto, distinguirse, ante todo, la obligacion impuesta a los
érganos jurisdiccionales nacionales de ultima instancia por el parrafo
tercero del articulo 177, de la facultad conferida por el parrafo segundo a
todo Juez nacional para remitir al Tribunal de Justicia de las Comunidades
una cuestion de interpretacion del Tratado;

que, si bien el Ultimo parrafo del articulo 177 obliga, sin restriccion alguna,
a los drganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, a someter al
Tribunal toda cuestiéon de interpretacion planteada ante los mismos, la
doctrina interpretativa sentada por este Tribunal en virtud del articulo 177
puede, no obstante, privar a dicha obligacién de su causa y vaciarla asi de
su contenido;

que ocurre asi, en especial, cuando la cuestion planteada es materialmente
idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decision con
caracter prejudicial en un asunto analogo.»

Asi, la doctrina interpretativa del acto aclarado establecida por el TJUE en
la citada sentencia, consiste en determinar que la obligacién de consultar
a la corte europea se ve privada de causa y se vacia de contenido cuando

45

:

Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (version consolidada publicada en el Diario
Oficial de la Unién Europea C 83/47 del 30 de marzo de 2010).-

«Articulo 267 (antiguo 234 del TCE).-
El Tribunal de Justicia de la Unién Europea. sera competente para pronunciarse, con caracter
prejudicial:

a) sobre la interpretacion de los Tratados;
b) sabre la validez e interpretacion de los actos adoptados por las instituciones, érganos u
organismos de la Unién;

Cuando se plantee una cuestion de esta naturaleza ante un érgano jurisdiccional de uno de los
Estados miembros, dicho érgano podra pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si
estima necesaria una decision al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un 6rgano jurisdiccional
nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno,
dicho 6rgano estara obligado a someter la cuestién al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestion de este tipo en un asunto pendiente ante un érgano jurisdiccion
nacional en relacion con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la
Europea se pronunciara con la mayor brevedad.»

En los asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62. 454
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21.

22.

23.

24.

29.

la cuestién planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto
anteriormente de una decisién prejudicial en un asunto analogo*. Como
puede apreciarse, el TJUE establecié la doctrina del acto aclarado en
1963, hace sesenta afios, en una época en la que solo se habia registrado
tres solicitudes de interpretacion prejudicial.

La mencionada doctrina interpretativa ha sido ratificada y ampliada por el
TJUE, mediante las sentencias emitidas en fechas 6 de octubre de 1982
y 6 de octubre de 2021, en los Asuntos 283/81 y C-561/19,
respectivamente. De tal manera que es un entendimiento que se
encuentra vigente y contintia siendo aplicado en el contexto de la
integracion supranacional europea.

Ahora bien, en las dos jurisdicciones: europea y andina, la obligacion de
consultar se sustenta en la necesidad de esclarecer el objeto, contenido y
alcance de una norma comunitaria cuando el juez nacional es de Unica o
Ultima instancia, de modo que debe asegurarse la correcta interpretacion
y aplicacion de la norma comunitaria antes de que se expida una
sentencia (o laudo) en calidad de cosa juzgada.

De esta manera, si el tribunal comunitario ya ha explicado el objeto,
contenido y alcance de una norma comunitaria (en una cuestion o
interpretacion prejudicial), y no hay razones para suponer que dicho
tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carece de sentido solicitar
una nueva interpretacion de la misma norma simplemente para obtener la
misma respuesta del Tribunal, lo que se agrava cuando este ya ha dado
la misma respuesta, interpretando una determinada norma comunitaria
decenas y hasta centenas de veces, a solicitud de los jueces nacionales
de los cuatro Paises Miembros.

Sobre el particular, Alejandro D. Perotti explica que la teoria del acto
aclarado parte de la idea de que la norma comunitaria que debe aplicar el
juez nacional obligado a plantear la cuestion (o interpretacion) prejudicial
a la corte comunitaria ya ha sido interpretada por esta en un caso analogo
y, por tal motivo, ya no tiene razén de ser que se le vuelva a consultar
sobre su sentido y alcance®’.

En el caso del TJCA, hay un mayor sustento dogmatico y practico para
aplicar la denominada «doctrina interpretativa del acto aclarado», pues la
corte andina, en sus 39 afios de funcionamiento, ya ha emitido mas de
6.300 interpretaciones prejudiciales, estableciendo en muchas de ellas el

Ly

47

= IKE—

/.
y MERCOSUR), Cuaderno Doctrinario 002-2022-TJCA (Hugo R. Gémez Apac, diregif
de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2022, p. 32.

Alejandro D. Perotti, op. cit., p, 33. 51T
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26.

27.

28.

29.

mismo criterio juridico interpretativo y las mismas respuestas; es decir, se
trata de consultas prejudiciales repetitivas y redundantes.

Al respecto, Jorge Quindimil sostiene que resulta viable la aplicacién de la
teoria del acto aclarado, en la medida que se fundamenta en el criterio
mas objetivo de la existencia de jurisprudencia comunitaria del TJCA
sobre una determinada materia, a los efectos de dotar de una mayor
eficiencia al mecanismo de la interpretacion prejudicial®é.

A la fecha, para mantener el sentido (la causa o ratio legis) de la consulta
obligatoria, debe delimitarse apropiadamente su alcance; es decir, se
debe establecer como regla general que, cuando el TJCA ya ha
interpretado una norma andina con anterioridad, en una o mas
interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, ya no serd necesaria la formulacién de consultas
prejudiciales obligatorias; y se debe determinar con claridad en qué casos
continuara siendo obligatoria, para el juez nacional, la formulacion de una
consulta prejudicial al TJCA.

Al efecto, el Tribunal tiene la obligacién de interpretar las normas
fundamentales o de derecho primario y las normas derivadas o de derecho
secundario del ordenamiento juridico comunitario andino, buscando
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de integracion
subregional andino, para cuyo efecto la interpretacion teleoldgica es
pertinente y relevante. No debe perderse de vista que de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 1 del Acuerdo de Cartagena, la finalidad del
proceso de integracién andino es procurar un mejoramiento persistente
en el nivel de vida de los habitantes de la subregion. Para alcanzar este
propdsito, resulta esencial garantizar a los ciudadanos andinos una
justicia oportuna y eficiente.

En ese sentido, una interpretacion teleoldgica del segundo parrafo del
articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal y del articulo 123 de su
Estatuto lleva a considerar necesariamente que la obligacién de efectuar
la solicitud de interpretacion prejudicial pierde su objeto o fundamento
causal cuando el TJCA ya ha emitido con anterioridad una o mas
interpretaciones prejudiciales, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, en las que ya ha definido y explicado el objeto, contenido y
alcance de una determinada norma andina que debe aplicar un juez
nacional para resolver la controversia especifica en un proceso
jurisdiccional interno sometido a su resolucion.

Jorge Quindimil con relacion a la teoria del acto aclarado: TJCA, El precedente de
obligatoria como instrumento para la optimizacién de la interpretacion prejudicial d
Justicia de la Comunidad Andina (elaborado por Luis Felipe Aguilar Feijoé y Kdlfa Margot
Rodriguez Noblejas), Quito, mayo de 2022. ";S’L, -
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En tal sentido, la corte andina reconoce que el criterio juridico
interpretativo, denominado en el ambito europeo como «la doctrina
interpretativa del acto aclarado», es plenamente compatible con lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacidn
del Tribunal y en el articulo 123 de su Estatuto.

Como consecuencia de lo anterior, en aquellos casos en los que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia tiene que resolver una controversia
en la que deba aplicar o se discuta una o mas normas del ordenamiento
juridico comunitario andino, no esta obligado a solicitar interpretacion
prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal
o tales normas con anterioridad, en una o mas interpretaciones
prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La obligatoriedad de solicitar la interpretacion prejudicial al TICA, prevista
en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del Tribunal
y en el articulo 123 de su Estatuto, se mantiene en los siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha
emitido interpretacién prejudicial respecto de la norma del
ordenamiento juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o ultima instancia debe aplicar (o es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en
sede nacional.

Al efecto, se considerara que en la categoria de «norma no
interpretada» estan incluidas aquellas normas comunitarias que han
sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la
interpretacion prejudicial que haya realizado el Tribunal; caso en el
cual el juez nacional debe solicitar la interpretacion prejudicial
respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues
en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto
de interpretacion prejudicial por parte del Tribunal.

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de Unica o Ultima
instancia debe aplicar (o son materia de discusion) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina emitira la interpretacion prejudicial
respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el
pasado vy ratificara el criterio juridico interpretativo respect
cuales si lo hubiera hecho, de ser el caso. PS’L,
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34.

c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o ultima instancia
debe aplicar (o es materia de discusion) para resolver la controversia
del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho
juez considera imperativo que el TJCA precise, amplie o modifique
el criterio juridico interpretativo contenido en la mencionada
interpretacién prejudicial; vy,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena respecio de la norma del ordenamiento juridico
comunitario andino que el juez nacional de Unica o Ultima instancia
debe aplicar (o es materia de discusion) para resolver la controversia
del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho
juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas
que, en abstracto, se desprenden o estan vinculadas con la referida
norma andina y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el
mencionado juzgador pueda resolver con mayor precision e
idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en
sede nacional.

La aplicacion del criterio juridico interpretativo del acto aclarado en el
ambito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar
interpretacién prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligacién;
esto es, restringe su ambito de aplicacion a los casos en los que la
formulacion de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y
asi evita generar un escenario anémalo, no previsto por el constituyente
ni el legislador andino, que causa un perjuicio innnecesario a los usuarios
del sistema andino de solucion de controversias, cuando las autoridades
nacionales se ven obligadas a suspender el tramite de los procesos
jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya
respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que_ Bl
TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial. ¢
Corresponde precisar, ademas, que persiste y se mantieng @%e la

posibilidad de que, tanto los Palses Mlembros como la Secreta!L @General

el articulo 128 del Estatuto del TJCA, de acudir ante el
ejercicio de la acciéon de incumplimiento, cuando el juez nacion
a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos cas
que esta obligacion se mantiene de conformidad con los ¢
establecidos en la presente sentencia de interpretacion prejudlmai

cuando un juez nacional aplique una interpretacion diferente a la
establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o mas
interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto #S¢_
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aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

35. Con el propésito de que exista la mayor certeza juridica posible, el
Tribunal implementara medidas con el objeto de informar a los jueces
nacionales respecto de los criterios juridicos interpretativos que califican
como actos aclarados.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
DECIDE:

PRIMERO: Interpretar que el criterio juridico interpretativo del acto
aclarado es plenamente compatible con lo establecido en
el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el
articulo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio juridico interpretativo
del acto aclarado que resulta aplicable en el ambito de la
Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez
nacional de Unica o ultima instancia tiene que resolver
una controversia en la que deba aplicar o se discuta una
norma del ordenamiento juridico comunitario andino, no
estard obligado a solicitar interpretacion prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que
esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma
con anterioridad en una interpretacién prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo
parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el
articulo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Com
Andina no ha emitido interpretacién/y

ridico
Unica o

respecto de la norma del ordenamien
comunitario andino que el juez nacional
z tltima instancia debe aplicar (o es !

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Col
Andina si ha emitido interpretacién prejudi
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de alguna de las normas del
ordenamiento juridico comunitario andino que el #5¢
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juez nacional de Unica o Ultima instancia debe
aplicar (o son materia de discusién) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que tramita
en sede nacional, pero no respecto de otras normas
del mismo ordenamiento, aplicables a la misma
controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina emitird la interpretacion
prejudicial respecto de aquellas normas que no
hubiere interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto de las cuales
si lo hubiera hecho, de ser el caso.

c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o ultima instancia debe aplicar (o es materia
de discusion) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero dicho juez considera imperativo que el TICA
precise, amplie o modifique el criterio juridico
interpretativo  contenido en la mencionada
interpretacion prejudicial; y,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina si ha emitido interpretacion prejudicial
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez nacional de
Unica o Ultima instancia debe aplicar (o es materia
de discusiéon) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,
pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre
situaciones hipotéticas que, en abstracto, se
desprenden o estan vinculadas con la refefq
norma andina, y que deben ser aclarad
TJCA para que el mencionado juzga
resolver con mayor precision e ido
controversia del proceso jurisdiccional
en sede nacional.

CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la p

\ General de la Comunidad Andina y los particulares
ejerzan el derecho previsto en el articulo 128 del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de
acudir ante este Tribunal en ejercicio de la accién de /3¢
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incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a
realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos
casos en los que esta obligacion se mantiene de
conformidad con los criterios establecidos en la presente
sentencia de interpretaciéon prejudicial; o cuando un juez
nacional aplique una interpretacion diferente a Ia
establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o
mas interpretaciones prejudiciales aprobadas vy
publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los
términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
implementara medidas con el objeto de informar a los
jueces nacionales respecto de los criterios juridicos
interpretativos que califican como actos aclarados.

SEXTO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion
prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que las normas andinas que fueron
objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por
la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia constituyen un acto aclarado, en los términos
expuestos en la presente providencia.

SEPTIMO: Publicar la presente sentencia de interpretacion
prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

La presente sentencia de interpretacion prejudicial se firma por los magistrados
que participaron de su adopcioén en la sesion judicial N° 6-J-TJCA-2023 del 13
de marzo de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo
90 del Estatuto del Tribunal.

= heTT

Sandra Catalina Charris Rebell6n
Magistrada
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Ihigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

andra Catalma Charrls Rebellén

Magistrada presidenta

hekkkk
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