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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de junio de 2019

Proceso : 109-1P-2018

Asunto : Interpretacion Prejudicial

Consultante - : Tribunal Distrital de o Contencioso
Administrativo de Quito de la Replblica del
Ecuador .

Expediente interno
del consultante : 17811-2017-00262

Referencia : Gestion de Seguridad y Salud en los Centros de
Trabajo y Obligaciones de los Empleadores con
relacion a la aplicacién del Instrumento Andino
de Seguridad y Salud en e Trabajo

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gemez Apac

VISTOS

El Oficio N° 00743-2018-TDCA-DQ del 5 de marzo de 2018, recibido fisicamente
el 14 de marzo de 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo de Quito de la Republica del Ecuador solicité la Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 11 v .14 de la Decisién 584 del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y los Articulos 1 y 5 de la Resolucion 957 de
la Secretaria General de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso
interno 17811-2017-00262; v,

El Auto del 5 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial,
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Proceso 109-1P-2018

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante :  Sistemas Construlivianos Cia. Ltda.

Demandados : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de
la Republica de Ecuador

Procurador General del Estado de la
Republica de Ecuador

Tercero interesado Freddy Santiago Burgos Sarmiento

SINTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Sistemas Construlivianos Cia. Ltda. (en adelante, el demandante) alega
que la enfermedad profesional e incapacidad permanente parcial del sefior

.Freddy Santiago Burgos Sarmiento (en adelante, el tercero interesado) no

habria sido causada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas
sobre prevenciones de riesgos del trabajo, sino que la enfermedad que lo
incapacito habria sido supuestamente preexistente a la relacion laboral y
se habria agudizado por la supuesta irresponsabilidad del tercero
interesado, descuidando la proteccion de su propia salud durante sus
labores en el centro de trabajo.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (en adelante, el
demandado) manifesté que la enfermedad reportada fue “Prolapso Discal”
y que la descripcion de las labores que se consideran causantes de dicha
enfermedad, incluida en el Aviso de Enfermedad Profesional presentado
por la demandante, textualmente indicaba “recepcion y control de
materiales correspondiente a la bodega a su cargo', no existiendo
indicacion alguna que la enfermedad fuera preexistente.

Adicionalmente, explico que el Informe de Analisis de Puesto de Trabajo de
30 de septiembre de 2014, realizado por la Subdireccion Provincial de
Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Pichincha, establecié
la relacion causa-efecto del trabajo como asistente de bodega del tercero
interesado con la alegada enfermedad ocupacional, constaté que la
demandante no disponia de un encargado en seguridad laboral (registrado
en el Ministerio de Relaciones Laborales), evaluacion y mapa de riesgos,
asi como carecia de dotacion de equipos de proteccién personal
adecuados, gestion técnica de control de riesgo ambiental del puesto de
trabajo, sefalizacién general de riesgos, procesos de seleccion
capacitacion técnica en el puesto de trabajo, capacitacion sobre prevencion
de riesgos de trabajo, examenes pre-ocupacionales, especiales y de
desvinculacion; por consiguiente, se dio una presuncién de responsabilidad
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patronal, por cuanto los valores con factor de riesgo ergondmico serian de
nivel inaceptable debido a "sobre esfuerzos asociados a desdrdenes
misculo-esqueléticos”, en virtud de no contar con acciones preventivas
formuladas, evacuadas, aprobadas y registradas por entes técnicos con
competencia en la materia. Finalmente, la demandada sefialé que el
informe medico final establecié como diagnéstico “lumbalgia crénica y
protusion discaf’, sugiriendo dictaminar la incapacidad permanente parcial
en 40% del tercero interesado.

El tercero interesado indico que, producto de las actividades insanas
ordenadas y realizadas en el desempefio de sus tareas laborales, sufrié
una enfermedad profesional tal como lo determinara la Comision Provincial
de Prestaciones y Controversias del IESS de Pichincha, al ratificar lo
resuelto por la Comisién Nacional de Prevencion del Seguro General de
Riesgos del Trabajo. Asimismo, afirmé que adolece de una hernia discal en
su columna supuestamente producida por el esfuerzo fisico realizado
durante el tiempo que labord para la demandante, sefalando que las
actividades que alll realizaba eran las de carga de material de construccion,
planchas de gypsum, perfileria, cielo raso, fibrocemento y molduras.
Finalmente, el tercero interesado manifesté que, durante el desempefio de
sus actividades |aborales, el demandante no habria contado con una
Unidad de Riesgos de Trabajo y no disponia de un médico ocupacional ni
tampoco entregaba el equipo indispensable para la seguridad ocupacional
de sus trabajadores.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. De conformidad con lo solicitado por el Tribunal consultante, este Tribunal
interpretara los Artfculos 11 y 14 de la Decision 584! del Consejo Andino

1 Decision 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. -

"Articulo 11.- En todo hugar ofe trabajo s deberan tomar medidas tendientes a disnmnuir fos riesgos
faborales. Estas medidss deberdn hasarse. para el logro de este objelivo, en direciricas sobre
sisternas de geslion do la seguridad y salud en el trabajo y su enfomo como responsabilided social
¥ emoresarial,

Fara lal fin, las empresas elaborarin planes integrales do pravancitn de riesgos gue comprendaran
& manos fas siguientes acciones:

a) Formular Ia polflica empresarial y hacerla conocer a fodo ol parsonal de la empresa, Provar
fos olyelivos, recursos, responsables y programas en malerfa de seguridad v salud en el
trabafo;

by taentificar y evalusr los ricsgos, on forma inicial y periddicaments, con ia finalidad do planificar
adecuadamonte las acciones prevenlivas, mediante sislemas de vigilancia epidemioldgica
ocupacional especificas u ofros sistemas simifargs, basa-tos en mapa de rigsgas;

) Combalir y confrolar los riesgos en su origen, en ef maedio de fransmisian y on ef trabajador.
priviegiando el confrol colectivo al individual. En caso de que las medidas de provancidn
colectivas resulten insuficientes, el ocmplaador deberd proporcionar, sin coslo algunio para af

- {rabajador, las ropas y los equipos de profeccion individua! sdecusdos;

¥ [.\L LDE J¢, ) Programar la sustitucion progresiva y con la brevedad posible de los procodimiahlos,
A SN
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de Ministros de Relaciones Exteriores, y los Articulos 1 y 5 de la
Resolucién 9572 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.

4

lécnicas, medios, suslancias y productos peligrosos por aguellos que produzcan un menor o
ningiin riesgo para of frabajador;.

@) Disefar una estralegla para la elaboracidn y puesta en marcha de medidas de prevancion,
incluidas fas relacionadas con fos melodos de trabajo y de produccion, que garanficen ua
mayor nivel de proteccidn de la ssguridad y salud de los Irabafadores;

£} Mantener un sistema de regisiro y nofificacion de los sccidentes de lrabajo, incidantes y
shfermedadas profosionales y de los resullados de las svaluacionos de riesgos realizadas y
las medidas de control propuesias, rogistro al cual lendrdn acceso fas aulordades
corraspondiontes, empleadores y rabajadones;

gl Invastigar y analizar los aceidentes, incidentes y enfarmedades de trabajo, con el propdsito
de identificar 1as causas que Jos originaron y adoptar accionss comeclivas y preventivas
tendienfes a evitar I ocurrencia de hechos simifares, ademds de senvir como fuanfe do
insumo para dasarrollar y difundir fa invesligacidn y la creacidn de nueva tecnologia;

ft) Informar a los frahajadores por escrito y por cualguisr ofro madio sobre los riesgos laborales
a los que estén expuestos y capacitarios a fin de prevenirles, minimizarlos y eliminarios. Los
horarios y el lugar an donde se levard a cabo la referida capacitacian se estableceran previo
scuerde de las partes inferesadas; i

i Establecer log mecanismos necesarios para garaniizar que s6lo aquelios frahaja-dores gue
hayar regibido fa capacitacion sdecusds, puedan acceder a las dreas de allo riesgo)

il Dasignar, seqin ol nimero de trabajadores v la naluraleza do sus actividades, un rabafador
dolegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en
al frabajo; y

k) Fomentar Ja adapiacion dal frahajo v de los puesios de lrabajo 2 las capacidades de los
irabajaclores, habida cuents de su eslado de salud fisica y mental, leniendo en cusnia la
ergonomia ¥ las demdés disciplinas relacionadas con los diforonfes fipos de riesgos
psicosociales en of frabsjo.

El plan integral de prevencidn de rissgos deberd ser ravisado y actiualizade periddicaments con la
participacicn de empleadores y lrabajadares y, an todo caso, slempre que las condiciones laborales
s modifiguen,”

*Articulo 14.- Los empleadores seran responsables de quo los frabajadores se somefan a los
exdmenes médicos de prasmpleo, periddicos y de reliro, scorde con los riesgos & que estén
expuesios en sus labores. Tales exdmenes serdn pracicados, preferenlemerte, por médicos
pspocialistas en sslud ocupacional y no implicardn ningin costo para los frabajadores y,-en la medids
de lo posible, se realizardn durante la jormada de trabajo”

Resolucidn 857 de la Secretaria General de la Comunidad Andina. -
"Articulo 1.- Segon fo dispuesto por ef arflcwio 8 de la Decisidn 584, fos Palsas Miembros

desarrollardn los Sistemas do Gastion de Seguridad v Salud en &f Trabajo, para lo cual se podran
tenar on cucnta los siguientes aspeclos:

al Gestion adminisirafiva;
1. Polilica
2. Crganizacion
3 Administracian
o, Implementacicn
5, Verificacian
. . Mejoramianto continio
S 7 Realizacion de aclividedes de promocidn en seguridad y salud ern el rabajo
y F“‘ DE 4 UR g Informacion esladislica.
.f‘..jf.r !}. ﬁ‘:’%\
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Gasticn tbohica:

ldentificacion de factoras de Masgo
Evaluacian de facltores de rgsgo
Conlrof de factores de ricsgo
Seguimicnio do medidas de conlfrol

Lo oo

Gaslidn daf lalento humano:

Seleccion

Informacidn

Comunicacidn

Formaacidn

Capaciacion

Adigstramianio

ncentivo, estimulo y motivacidn do los trabajadores.

= R R

FProcesos aperalivos basicos:

2 Investigacian de aceidanias de lrabajo y enfermedades profosionalos
Vigifanciz o la salud de los trabajadores {vigitancia apidamioldgica)
Inspeccioncs y auditorlas

Planes de emergencia

Fianes do prevencién v control de accidentes mayores

Conlrol de incendios y explosiones

Frogramas de manfeninvanto

Lisos de equipos de profeccidn individual

Seguridad an la compra de insumos

Olros especilicos, en funcion de la complajidad y el nivel de resgo de la empresa.”

oL DN e

o

“Articulo §.- £l Servicio de Salud en el Trabajo dobord cumplir con las sigulantes funciones:

a)

b

el

a)

a}

7

)

f1}
i)

)

Elaborar, conla participacidn efecliva de los trabajadores y empleadorss, la propussta de los
programas do segurdad y salid en el lrabajo enmarcados en lg pofifica emprosanial oo
seguridad v safud en el irabaio;

Froponer el mélodo para fs identificacion, evaluacidn v control de los faclores de resgos gue
pusdan afectar a la salud on of lugar de frabajo;

Observar las factores del medio ambiente de lrabajo v de las précticas de frabajo que puadan
afectar a la salud de los lrsbajadores, incluidos los comedores, alofamientos y las
instalaciones sanifarias, cuando eslas facilidades sean proporcionadas por el emplaador;

Asaszorar sobre la planificacidn y ls organizacion del frabajo, incluido el disefio de fos lugares
de Irabajo, sohre fa seleccidn, el mantenimiento y el estado de ls maguinaria y de los oquipos,
¥ sobre las substancias vitizadas en ol trabajo;

Verificar las condiciones de fas nusvas instalacionss, maguinarias v eguipos snles de dar
inicio & su funcionarmienio;

Participar en el desarrolio de programas para ol mejoramiento ds las practicas de lrabajo, asf
como en las pruchas y la evaluacion de nuevos equipos, en relacidn con la salud;

Asesorar an matana de salud v segiuridad en ef Irabajo y de ergonomia, asi como on matana
de equipos de profeccion individual y colectiva;

Vigitar la salud de los frabajadores on relacian con el frabajo que desempeifan:

Forentar 1a adaplacion al puosto do frabajo 'y equipos v harramientas, & fos lrabsjadores,
segin los principios ergondmicos y de bioseguridad, do ser necesanio;

Cooparar en pro de fa armpcmn de medidas do rehabilifacidén profasional i de relnsercion
Izbioral;

Colaborar en difundir ia informacion, formacion y educacidn de frabajadoras y empleadores
en matera do salud y seguridad en el rabigfo, y de ergonomia, de acusrdo a los procosos de
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De oficio, se interpretara el Articulo 6 de la Resolucién 9573, en virtud de
estar vinculado con los requisitos que deben cumplir el personal que preste
servicios de seguridad y salud en el trabajo.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Decision 584: El Instrumento Andino de Seguridad y 3alud en el Trabajo.
Las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Decision 584: El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trahajo. Las obligaciones del empleador en materia de seguridad y
salud en el trabajo

La Decisitn 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
de fecha 7 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1067 del 13 de mayo de 2005, la cual se conoce como el
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece
expresamente la obligacion de los palses miembros de adoptar medidas
necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada
centro de trabajo de la subregion andina y asi elevar el nivel de proteccion
de la integridad fisica y mental de los trabajadores.

El Articulo 2 de la Decisién 5844 establece que su objetivo es promover y

frabajo;
] Organizar las dreas de primeros auxilios y atencion de emergenciss;

m) Parficipar en el analisiz de los accidentes de frabajo y de las enfermedades profesionales,
asl como de fas enfermedades producidas por ef desampefo del frabaio,

i) Mantansr los registros v estadlslivas ralativos a enfermedades profesionaies y accidentos do
frahajo;

a} Elsborar Iz Memoria Anwal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las funcionas previsias en of presanite articulo serdn desarrolladas en coordinacion con los demas
servicios de la empresa, en consonancia con la legislacion y précticas de cada Pais Mismbro.”

Resolucidn 957 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.-

“Articuio 6.- Ef parsonal que praste senicios ds sequridad v salud en ef trahajo, debard gozar do
indopondencia profesional, mespecto del empleador asi como de los lrabgjadores y de sus
representantes.”

Decision 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exterlores. —

“Articulo 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento iepen por objelo promover ¥ regulfar

._q;-:s acciones que se deben desarrolfar en los centros de lrabajo de los Palses Miembros para

o -
"-;;'.r:'t- B 1} =3 .._,.l'{ sﬁqynurrn efiminar lns dafios a la salud dol trabafador, mediante la aplicacidn de medidas de control
A = LN
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regular las acciones que deben ejecutar los centros de trabajo de los paises
miembros con la finalidad de disminuir o evitar los dafios a la salud de los
trabajadores a través de la implementacién de medidas de control de
riesgos derivados del desempefio laboral, para efecto de lo cual los paises
miembros deberan disefar y poner en praclica politicas de accion de
prevencion tripartitas: Estado, empleador y trabajador.

1.3. La finalidad de esta norma comunitaria radica en el mejoramiento de la
calidad de vida de los trabajadores a través de la buisqueda continua de un
empleo decente cuyo objetivo sea la proteccion de la seguridad y salud en
el trabajo. Los paises miembros deben procurar la adopcién de medidas
para el mejoramiento de las condiciones de seguridad laboral en los centros
de trabajo a través de la eliminacién de riesgos laborales como accidentes
laborales o enfermedades ocupacionales s

1.4. Afin de evitar situaciones que afecten su salud y seguridad, bien sea por
lesion o enfermedad, el Articulo 4 de la Decisién 584 establece la obligacion
para los centros de trabajo de implementar y mantener una politica de
prevencion de riesgos laborales. Para cumplir dicha obligacién, cada
pais miembro debera elaborar, implementar —la adopcién de medidas
concretas— y revisar periédicamente su polltica nacional de mejoramiento
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

1.5. El Articulo 9 de la precitada norma comunitaria establece la obligacién de
los paises miembros de desarrollar las tecnologlas de informacién vy los
sistemas de gestion en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras
a reducir los riesgos laborales. El Articulo 1 de la Resolucion 957 de la
Secretaria General de la Comunidad Andina — Reglamento de la Decisién
584, enumera los aspectos que se podran tener en cuenta los paises
miembros en el desarrollo de sistemas de gestion de seguridad y salud en
el trabajo. Tales aspectos son las gestiones administrativas, técnica y del
talento humano, asi como los procesos operativos basicos.

Las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el
trabajo

1.6. Para la gestion de la seguridad de los trabajadores, la Decision 584
establece obligaciones para el empleador que se basan en la premisa de
que el empresario es el primer responsable y garante —aungue no el

y ol tesarrollo de las actividades necesarias para la pravencidn de resgos denvados del frabajo.
Para tal fin, los Palses Miembros dobsran implamentar o perfeccionar sus sislemas nacionalos os
seguidad y salud en el frabajo, mediante accionos que propugnen politicas de prevencion y de
parh'cfpaqa’c’m def Estado, de fos empleadorss v de los frabajadores.”
3 D& acuerdo con el Literal e} del Articulo 1 de fa Decision 584, el riesgo laboral de ser entendido como
o la posibilidad de generarse en perjuicio del trabajador una enfermedad ocupacional o accidente
__.;;:’-'r'——{: ~—=.|aboral por |a expusicién a un factor ambiental de peligro dentro del centro de trabajo o con motivos
,,A A DE 4 yql.desempeﬁu laboral.
r.;:.-;__’. - Y _-‘-
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linico— de la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo
relacionado con el trabajo. Por consiguiente, esta obligado a realizar un
conjunte de acciones en la empresa, esencialmente preventivas, las cuales
deben responder a una organizacion y planificacion previa, y deben
integrarse a todos los aspectos productivos y organizativos de la empresa,
comprendiendo todos los niveles jerarquicos.

1.7. Tales obligaciones se encuentran enunciadas principaimente en el Articulo
11 de la Decision 584, cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo 11.- En todo lugar de trabajo se deberan lomar medidas tendientes
a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberdn basarse, para el
logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestion de la
sequridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y
empresarial.

Para tal fin, las empresas elaborarén planes integrales de prevencion de
riesgos que comprenderan al menos las siguientes acciones:

a)  Formular la polltica empresarial y hacerla conocer a todo el personal
de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y
programas e materia de sequridad v salud en el frabajo,

b)  Identificar v evaluar los riesgos, en forma inicial y periddicamente, con
la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas,
mediante sistemas de vigilancia epidemioldgica ocupacional
especificos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;

c} Combatir v conlrolar los riesgos en su origen, en el medio de
transmisién y en el frabajador, privilegiando el control colectivo al
individual. En caso de que las medidas de prevencion colectivas
resulten insuficientes, el empleador deberd proporcionar, sin costo
alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de proleccién
individual adecuados,;

d)  Programar la sustitucion progresiva y con la brevedad posible de los
procedimientos, técnicas, metlios, sustancias y productos peligrosos
por aguellos que produzcan un menor o ningun riesgo para el
frabajador,

@) Disefar una estrategia para la elaboracién y puesta en marcha de
medidas de prevencidn, incluidas las refacionadas con los mélodos de
trabajo y de produccion, que garanticen un mayor nivel de proteccion
de la sequridad y salud de los trabajadores;

f) Mantener un sisfema de registro y nolificacion de los accidentes de
trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados
de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control
propuestas, registro al cwual tondrédn acceso fas auloridades
correspondientes, empleadores y trabajadores;

,;,,_ r:'l ‘, .. g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de

'{;.V - e
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trabajo, con el propdsito de identificar las causas que los originaren y
adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evilar Ia
ocurrencia de hechos similares, ademds de servir como fuente de
insumo para desarrollar y difundir la investigacién y la creacién de
nueva tecnologia,

h)  Informar a los trabajadores por escrifo y por cualquier ofro medio sobre
los riesqos laborales a los que estan expuestos v capacifarios a fin de
prevenirlos, minimizarlos v eliminarlos. Los horarios y el lugar en
donde se flevara a cabo la referida capacitacion se estableceran previo
acuerdo de las partes interesadas:

i) Establecer los mecanismos necesarios para garanlizar que sdlo
aquellos trabajadores gue hayan recibido la capacitacion adecuada,
puedan acceder a las dreas de alto rigsgo;

| Designar, segin e nimero de frabajadores y la naturaleza de sus
actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de
sequridad y salud y eslablocer un servicio de salud en el trabajo; y

k}  Fomentar la adaptacion del frabajo y de los puestos de frabajo a las
capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud
fisica y mental, teniendo en cuenta la ergonomia y las demas
disciplinas relacionadas con los diferentes lipos de riesgos
psicosociales en el trabajo,

El plan integral de prevencién de riesgos debeord sor revisado v aclualizado
periodicamente con la participacion de empleadores y trabajadores y, en
todo caso, siempre que las condiclones laborales se modifiguen.”

{Subrayadn agregado)

Fundamentalmente, la norma transcrita dispone que el empleador debers
prever los objetives, recursos, responsables y programas en materia de
seguridad v salud en el trabajo, asi como disefiar una estrategia para la
glaboracién y puesta en marcha de medidas de prevencion
Adicionalmente, debera identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y
periddicamente con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones
preventivas; es decir, el empleador debera contar con una identificacion y
evaluacion de los riesgos o peligros de todos los procesos y areas de su
empresa a efectos de planificar |as referidas medidas de prevencion.

Adicionalmente, cabe destacar la obligacion de informar a los trabajadores
de los riesgos laborales a los cuales estan expuestos y de capacitarlos a
fin de prevenir, minimizar y eliminar tales riesgos. De esta manera, la citada
norma establece gbligaciones de informacién v capacitacion del empleador
a favor del trabajador en relacion con los riesgos laborales previamente
identificados y evaluados.
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deberan evaluar los tipos de riesgos (fisicos, mecanicos, quimicos,
biclégicos, psicolégicos, ergondmicos, entre otros) v las posibilidades de
sufrir accidentes laborales o enfermedades ocupacionales por parte de los
trabajadores, para determinar cudles serian las acciones o
implementaciones necesarias para evitarlos.

Asi, por ejemplo, la exposicién a ruidos o vibracién continuos aumenta el
riesgo de perder la capacidad auditiva; la radiacion o exposicion solar
puede generar cancer de piel, la exposicion a temperaturas extremas
puede ocasionar golpes de calor o hipotermia; el contacto con productos
quimicos aumenta el riesgo de sufrir alergias, asfixias o hasta la muerte:
trabajar con piezas o maquinarias pesadas aumenta el riesgo de sufrir
atrapamientos, aplastamientos, golpes, cortes punzantes o lesiones
graves; |a prolongacion de jornadas laborales aumenta el riesgo de padecer
estres laboral; el desempeno de labores en alturas aumenta el riesgo de
caidas; las operaciones de transporte, elevacion, carga o descarga manual
0 mecanica de mercancias genera riesgos de la calda de los objetos
durante la ejecucion de las labores, entre muchos otros factores, por lo cual
el centro de trabajo debe notificar y proveer a los trabajadores de los
implementos de seguridad necesarios para evitar los riesgos senalados.

1.11. Otra obligacién de los empleadores es la establecida en el Articulo 14 de la
Decision 584, que dispone lo siguiente:

"Articulo 14.- Los empleadores serén responsables de que los trabajadores
se sometan a los examenes medicos de preempleo, periadicos y de retiro,
acorde con los riesgos a que ostan expuesios en sus labores. Tales
examenes serdn practicados, preferonterente, por médicos especialistas
en salud ocupacional y no implicardn ningin costo para los frabajadores v,
en la medida de lo posible, se realizardn durante la jornada de trabajo.”

(Subrayado agregado)

1.12. Del enunciado del articulo transcrito se deriva la obligacién del empleador
de realizar exdmenes médicos pre-ocupacionales, periédicos vy de retiro; es
decir, al inicio, durante y al término de la relacion laboral. Tales examenes
medicos no deben suponer costo alguno para el trabajador y deberan ser
llevados a cabo, de preferencia, por profesionales meédicos con
especialidad en salud ocupacional.

1.13.En relacion con el personal que preste servicios de seguridad y salud en el
trabajo, cabe destacar que, segin el Articulo 6 del Reglamento de la
Decision 584 —la Resolucion 957 de la Secretaria General de la
Comunidad Andina—, el médico a cargo del examen debera gozar de
independencia profesional respecto del empleador y de los trabajadores y
de sus representantes.

—1111 For su parte, el Articulo 5 del referido Reglamento de la Decisién 584

e i;J-- e@umera las funmc:nes que debe cumplir el servicio de salud en el trabajo
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de la empresa, entre las cuales cabe destacar la de elaborar, con la
participacion efectiva de los trabajadores y empleadores, |a propuesta de
los programas de seguridad y salud en el trabajo enmarcados en la politica
de la empresa de seguridad y salud en el frabajo, asi como aquella de
proponer el metodo para la identificacion, evaluacion y control de los
faclores de riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo.

1.16. Adicionalmente, la autoridad nacional competente debera verificar la
existencia de relacién causal entre el dafio (accidente o enfermedad) y la
actividad laboral desplegada por él trabajador en el centro de trabajo para
imputar responsabilidad al empleador. Dicha relacién causal puede
romperse si se trata de enfermedades preexistentes a la relacion laboral: o
si el trabajador ha actuado con culpa (negligencia o imprudencia) grave o
con dolo,

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por el Tribunal
consultante al resolver el proceso interno 1784 1-2017-00262, el que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretacién prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcidn de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Faa
%

Hernan Rudﬁfﬁ;o omero Zambrano Hugo'Ramiro Gomez ﬁ:pac:
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente interpretacion prejudicial el Presidente y el Secretario

I.f' | ™ \ )
. \ |'. f/"l \— o, (
| \ of TR A - W
Hugo Ramire Gomez Apac Luis Felipe Ag&lar Feu-:m
“PRESIDENTE

SECRETARIO

Motifiguese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretacion
prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publlcal::lcm
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 03 de junio de 2019

Proceso: 141-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de
la Replblica del Perd

Expediente de origen:  386348-2009/DSD

Expediente interno

Del Consultante: 11566-2014-0-1801-JR-CA-24

Referencia: Infraccion de los derechos de propiedad industrial
Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 11566-2014-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 12 de abril del 2018, recibido
mediante correo electronico el 18 del mismo mes y afo, mediante el cual la
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrative con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
de la Republica del Peru, solicitd Interpretacion Prejudicial del Articulo 155 Literal
c) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver
el Proceso Interno 11566-2014-0-1801-JR-CA-24; v,

El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA
p &ﬁ‘\ AKTIENGESELLSCHAFT
—;‘-”f andados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
£ -;,\ COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA
+3 »TARIA
~ SECRE <l
\% Qi-’-',{-"
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PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA
REPUBLICA DEL PERU

GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
LIQUE S.A.C.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son:

1.  La presunta infraccion de los derechos de propiedad industrial de BAYER
SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT por parte GALIR
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. por la supuesta
fabricacion, adulteracion y el reenvase de los productos y empaques, asl
como la distribucién y comercializacién no autorizada de dichos productos
con la denominacion YASMIN.

2.  Silos productos objeto de la accion por infraccion fueron comercializados
e importados de manera licita bajo el supuesto del agotamiento del derecho
de marca.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial del Articulo 155

Literal c) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina’, el
cual se interpretara por ser pertinente.

De oficio este Tribunal interpretara los Articulos 158 y 244 de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina®, por ser parte de la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su lifular ef derecho de impedir a cualguier lercero
realizar, sin su consentimianto, los sigwientes acios:

¢} fabricar efiquetas, envases, envolfuras, embalgjes v olros malerales que reproduzean o
comlengan la marca, asl como comercializaro delenfar tales maleriales; (...)"

& Declsldon 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina

“Artleulo 158.- El registro de una marcad no dara e derecho de impedir a un fercero realizar actos
de comercio respecto de un producto profegido por dicho regislro, despugs de gue ese produclo se
hubiese introducido en el comearcio en cualguier pais por el titwlar del registra o por ofra persona con
congentimiento del itular o econdmicamente vinculada a él, en parficwlar cuando fos productas v os
anvases o embalgies que estuvicsen en confacto directo con ellos no hubiesen sufido ninguna
modificacion, alferacion o deterioro.

f'?'f;% los efecfos del pamafo precedente, se emtenderd que dos personas estan econdmicaments
A \s Sinculadas cuando una pueds efercer directa o indirectamente sobre fa ofra una influencia decisiva
f.}“q.?" ore Tespecto a la explotacion de los derechos sohre la marca, o cuando un tercero puede ejarcer tal
, .I‘?V LY i ia sobre ambas personas.”
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Proceso 141-IP-2018

controversia las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de
marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Accion por infraccidn de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha accion.
Derecho del fitular de una marca a impedir que un tercero use en el
comercio un signo distintivo identico o similar.

Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
Absolucion de las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Accién por infraccion de derechos. Los derechos del titular de una
marca de impedir a un tercero la infraccién de los derechos de
propiedad industrial en el comercio

En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a GALIR
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., por la supuesta
fabricacion, adulteracion y el reenvase de los productos y empaques de
BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, asi como la
distribucién y comercializacion no autorizada de dichos productos con la
denominacién YASMIN, resulta necesario analizar lo establecido en el
Literal c) del Articulo 155 de |la Decision 486.

El objeto de una accion por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine
la existencia o no de infraccion contra las marcas u otros signos que
motivan la accion vy, de ser el caso, la adopcion de ciertas medidas para el
efecto’.

El Literal ¢) del Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, establece lo siguiente:

"Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho

de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los

siguientes actos:

{...)

c) fabricar etiquetas, envases, envolfuras, embalajes u ofros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

(o F

Previamente a realizar el analisis de la norma citada, resuita pertinente

e

o

" BDE Ji,=5

“Articulo 244.- La accion por infraccion prescribird a los dos afios confados desde fa fecha en que

: p-:"" U@. “efdifular tuvo conocimienio de fa infraccidn o en todo caso, a los cince afios contados desde que se

> _ %Hﬂ la infraccion por dffima vez."

VePlnlerpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
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senalar que la accion por infraccidon de derechos de propiedad industrial se
encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes caracteristicas®:

a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la accion:

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo pacto
en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la accion sin el
cansentimiento de los demas.

(i) El Estado. Si la legislacion interna lo permite, las autoridades
competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la
accion por infraccién de derechos de propiedad industrial.

b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la accion:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(i) Cualguier persona que con sus actos pueda, de manera
inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es
una disposicion preventiva, pues no es necesario que la
infraccion se verifique, sino que basta que exista la posibilidad
inminente de que se configure una infraccion a los referidos
derechos.

1.5. Del Literal c) del Articulo 155 de la Decisién 486 se advierte que para la
aplicacion del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes
condiciones:

- Que la marca del titular este "reproducida” en etiquetas, envases,
envoliuras, embalajes u ofros materiales.

- Que la marca del titular esté "contenida” en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

1.6. El Literal c) plantea la posibilidad de qgue el titular de una marca persiga a
quien, sin su autorizacion, realice la fabricacion de efiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi
como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien
comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

1.7. La comercializacién a que se refiere dicho literal no es la comercializacion del

producto final, sino la comercializacién de etiquetas, envases, embalajes u
otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.

f—-—q\«g A modo de ejemplo, la fabricacion indebida de etiquetas, chapas y botellas

/w G & ? “vacfas con la reproduccién de una marca protegida para distinguir gaseosas,
S ok

f o ’gﬂe’t Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 del 1% de mayo de 2016
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asi como la comercializacién de estos materiales, constituirian una clara
infraccion al Literal ¢) del Articulo 155 de la Decision 486, no obstante, la
comercializacion del producto final (la botella de gaseosa que se vende al
consumidor) no se encontraria contemplado en el supuesto anterior, sino
en el Literal d) del mismo articulo.

1.9. La norma andina de referencia (el Literal c) del Articulo 155 de la Decisién
486) tiene como finalidad proteger al titular contra aguella conducta previa
al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas,
envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca ajena, respondera por la infraccion, sin necesidad de que dichos
productos se encuentren contenidos en un producto final.

1.10. Asimismo, el Literal ¢) del Articule 155 menciona gque la marca debe estar
reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia
exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre
contenida en el signo utilizado en la etigueta o embalaje u otro elemento
fabricado.

1.11. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar
la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para
consolidar una infraccion mayor, como es la comercializacion de bienes o
servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos
de fabricacion de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca registrada, asi como las acciones de
comercializar y detentar tales materiales.

1.12. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposicion en el
mercado tales materiales.

(iiy  Detentar: incurre en la conducta guien almacene dichos materiales.

1.13. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la nhorma se realice
es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los
mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia
marca, lista para ser colocada en el producto; vy contenida se refiere a que
haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, efc.

1.14. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe
ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los
entos y exactamente su misma disposicion®,
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1.15. En atencidn a lo expuesto, el Literal ¢) esta dirigido al responsable de
fabricar etiguetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como también a quien comercializa o detenta estos
elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o
insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto
final.

1.16. A su vez, al analizar el Literal c¢) del Articulo 155, se debe tener en cuenta
lo establecido en el Articulo 244 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

"Articulo 244 - | a accion por infraccion prescribird a los dos afios contados
desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion o en todo
caso, a los cinco afios confados desde que se comelid la infraccion por
titima vez.”

1.17. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos arnos
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion
o, en todo caso, a los cinco afios contados desde que se cometid la
infraccion por dltima vez. Si el plazo de prescripcion vencio, entonces la
accion es improcedente.

1.18. Para verificar el plazo de prescripcion (extintiva), es relevante diferenciar
los distintos tipos de infraccion administrativa, tal como lo explica la doctrina
juridica®, a saber:

a) Infraccion instantanea: Es un Unico acto el que configura el supuesto
calificado como infraccion administrativa. Este Gnico acto, a su vez,
puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto
permanente en el tiempo.

b) Infraccidn continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en
el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria constituir
una infraccion individual, se los agrupa en una sola infraccion debido
que todos ellos son ejecucion de un mismo plan, forman parte de un
Unico proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad juridica
de accion.

¢) Infraccion permanente; Es un solo acto, solo que este acto es
duradero en el tiempo.

d) Infraccién compleja: Se trata de una serie concatenada de varios
actos dirigidos a la consecucion de un tnico fin.

Al respecto, se sugiere revisar BACA ONETO, Victor Sebastian. La Prescrpcion de las Infracciones

o g FR ¥4 F ;

0‘{"'" jedad”, editada por la Asociacion Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la
.;’.-"Q;, tad de Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica del Peni, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y
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1.18. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al
Articulo 244 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
prescriben a los dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los cinco afios contados
desde gue se cometio la infraccion por dltima vez.

1.20. Respecto del plazo de dos afios, dicho plazo se computara necesariamente
desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomé
conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una
infraccion  instantanea, continuada, permanente o compleja. En
consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad
industrial tomé conocimiento de una infraccion (instantanea, continuada,
permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habra
prescrito la accién para denunciar o demandar la infraccion a ese derecho
el 11 de enero de 2018.

1.21. En cambio, respecto del plazo de cinco anos’, dicho plazo se empezara a
computar dependiendo del tipo de infraccion en el que nos encontremos:

- Infraccion instantanea: el plazo se computa desde el mismo momento
en que se consumo el acto infractor (el acto dnico).

- Infraccion continuada: el plazo se computa desde la fecha de
realizacion del tltimo acto (idéntico), que es ejecucion del mismo plan,
que consuma la infraccion.

- Infraccion permanente: el plazo se computa desde el momento que
cesa la conducta gue califica como acto permanente en el tiempo.

- Infraccion compleja: el plazo se computa desde |la fecha de realizacion
del Gltimo acto que consuma la infraccion.

1.22. Los plazos de prescripcion han sido establecidos para limitar en el tiempo
el ejercicio del derecho de accion del titular del derecho de propiedad
industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva
de infraccion de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el
denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcion de la accidn del titular del derecho de propiedad
industrial. La institucion de la prescripcion (extintiva) de la accién lo que
busca es generar certeza o seguridad juridica en el mercado.

1.23.El plazo de prescripcion (extintiva) de dos arfios tiene como premisa el
conocimiento de la infraccién por parte del titular del derecho. El tiene dos

la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina relativo a la imprescriplibilidad de
iones de infraccidn de un signo notariamente conocide cuando dichas acciones se hubieren
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afios para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo
(de cinco afios), cuya logica es distinta. En efecto, el plazo de prescripcion
(extintiva) de cinco afios no toma en consideracién el conocimiento de la
infraccién por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o
cese de la infraccion.

1.24. Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccion (instantanea, continuada, permanente o compleja)
de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho
derecho tuvo conocimiento por mas de dos anos de la referida conducta,
puede defenderse (o interponer una excepcion) alegando la prescripeion
(extintiva) de la accién, lo que genera la improcedencia de la denuncia o
demanda, asi como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo
de prescripcion de cinco afios.

1.25.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccion de un derecho de propiedad industrial no puede
acreditar que el titular de dicho derecho fuvo conocimiento por mas de dos
anos de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcion de cinco afnos si es gue la infraccién ocurrio, ceso
o se consumd hace mas de cinco anos de presentada la denuncia o
demanda correspondiente, segutn la naturaleza de cada infraccion.

1.26.El titular del derecho podria considerar que una determinada conducta
califica como infraccién permanente o continuada y como viene ocurriendo
hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier
momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho
titular conocia de la referida conducta hace mas de dos afios, la accion por
infraccién del titular del derecho de propiedad intelectual habra prescrito
(extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o
demanda.

1.27.En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado
en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccion de derechos
de marcas v, posteriormente, debera comparar el signo registrado con el
supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere
riesgo de confusién o de asociacion en el plblico consumidor, asi como de
ser el caso, la aplicacién del plazo de prescripcién establecido en Ia
normativa andina, para interponer una denuncia por infraccién.

1.28, Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay
riesgo de confusion ni riesgo de asociacion, no se configuraria la infraccion.
Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo
de confusion o riesgo de asociacion, se configuraria la infraccion.

— D:E&“ Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario
J{J >,
2:1. aaeo que, en el proceso interno, la demandada manifesté que no estaria
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infringiendo ningln derecho de propiedad intelectual pues los productos

que

comercializaba con la marca YASMIN fueron importados y

comercialiados licitamente, corresponde analizar dos figuras juridicas: las
importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

Las

importaciones paralelas

2.2. La importacion paralela es aquella que efectiia legalmente un importador

disti

nto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aguella gque se

efectiia con un producto de marca legitima, pero fuera de la cadena
comercial oficial®

23 Lai

mportacion paralela se perfecciona cuando productos que han sido

importados y comercializados dentro de un pals por el titular de la marca o

con

su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados

en el mismo pais por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.

2.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo® ha manifestado que: “Las
importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por
el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado seran
libres y los productos importados seran de libre y licito comercio por los
terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de
marcas’”.

2.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos,
originalmente marcados por su titular, cuando esta importacion es realizada

por

el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas

importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en
importaciones de imitaciones de la marca original, no pedria considerarse

que

los derechos del titular original quedan agotados pues se estarian

infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

2.6. Para que opere la figura de una importacion paralela se deben reunir los

sigu
a)

b)
c)

d)

e)

ientes requisitos:

Importacion efectuada por un importador distinto al representante o
distribuidor autorizado.

Que el producto que se importe sea original.

Si bien es un producto original esta fuera de la cadena comercial
oficial.

Que el producto que se importe se lo haya adquirido licitamente en el
mercado de otro pais.

Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho,
por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una
persona economicamente vinculada con el titular del derecho.

**‘-"'{_,.a ‘\ts\ Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 24-1P-2005 del 25 de mayo de 2005,

N
\.LAS HERAS LORENZQ, Tomas. “El agotamienio dol derecho de marca”. Editorial Montecorvo, S.A.

Id, 1994. P4g. 33.
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2.7. A efectos de definir que se entiende por persona vinculada, el segundo
parrafo del Articulo 158 de la Decision 486 dispone que:

“Articulo 158.-
(...)

A los efectos del parrafo precedente, se enltenderd que dos personas estan
economicamente vinculadas cuando una pueda efercer directa ©
indirectamente sobre la olra una influencia decisiva con respecto a la
explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede
gjercer tal influencia sobre ambas personas.”

2.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas estan
vinculadas econdomicamente si una ejerce directa o indirectamente
influencia concluyente sobre la otra en relacion con la explotacion de los
derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre
las dos.

2.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede
impedir la importacion de un producto que sea original y que haya sido
adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciatario vinculado a este,

2.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importacion paralela,
tampoco lo puede impedir el licenciatario de la marca. Es mas, en cualquier
escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribucion
exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un Pais
Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un
determinado pais, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una
importacion paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

2.11.El agotamiento del derecho es el limite establecido a los derechos
conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva
comercializacion de sus productos o a obtener rédito econémico por estas
una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca
se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la
mercancia tiene libre circulacion en un mercado integrado. Esto significa
que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no
sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien'?.

2.12.El inciso primero del Articulo 158 de la Decisién 486 enuncia que:
“Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un

tercerc realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por
dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en ef

e comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra persona con
,e_:z;;p.,"w DE SO consentimiento del titular o econdémicamente vinculada a él, en particular
,e'rf- D ‘5‘,; v cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto
rr,:"' & P EL‘.‘.—
(& : 0 Pigteso 35-1P-2015.
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directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracion o
deterioro.

()"

2.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez gue su
producto se ha introducido en cualquier pais, ya sea por el propio titular,
por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada
econdomicamente con é&l, siempre y cuando el producto o su envase no
hubieren sufrido modificacion, alteracion o deterioro, no podra impedir que
terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien
cuentan con una marca, han sido licitamente comercializados.

2.14.Cuando la mercancia del producto original ya se nacionalizo; es decir, esta
en circulacion en el mercado interno de determinado Pais Miembro, y alli
sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importacién
paralela.

2.15_El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la
marca controle los precios futuros del producto, asi como las formas de
comercializacion, ya que lo que se busca es una libre circulacion de
mercancias y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se
refiere a los derechos de propiedad industrial.

2.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del
derecho de marca son:

a) Introduccién en el comercio de un producto protegido por un registro
de marca.

b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier pais
por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una
persona econémicamente vinculada con &l.

c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningtin
tipo de modificacion, alteracion o deterioro.

2.17.Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualguier pais,
no puede bajo la figura del jus prohibendi, impedir que terceros lo
comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulacién o
alteracién, no existe ningdn tipo de infraccion.

2.18. De esta manera, se debera determinar si se ha producido una importacion
paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad
con los parametros y requisitos establecidos en la presente interpretacion
prejudicial; de no ser el caso, se estaria frente a una evidente infraccién al
derecho de exclusividad de la marca.

Conclusion sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del
= derecho
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Articulo 158 de la Decision 486, opto por la posicion que se muestra a favor
de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La
razon de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guia el
proceso de integracion andino es la promociédn de |a libre competencia.

2.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia
“intramarca” en el mercado, lo gue beneficia a los consumidores, pues
genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es
una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta
tuviera posicion de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante
para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la
consolidacion de monopolios.

2.21.Dado que se busca evitar la consolidacién de monopolios, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 158 de la Decision 486, en terminos
generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribucion
exclusiva de productos identificados con una determinada marca, asi como
un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso
respecto del territorio de un pais miembro de la Comunidad Andina, no
puede impedir ni oponerse a la importacién paralela de productos originales
identificados con dicha marca.

2.22.Ahora bien, en caso de gue las importaciones paralelas generen efectos no
deseados, por ejemplo tipo free riding (como seria el caso que el importador
paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing
incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la
marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a traves de
acuerdos verticales— para la comercializacién de los productos por parte
del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

3. Absolucion de las preguntas del Consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario
precisar que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el caso
concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
asi como tampoco calificara los hechos materia del proceso.

3.1. ¢De cémo puede determinarse el uso ilicito e indehido de una marca?

La Autoridad Nacional competente determinara el uso ilicito e indebido de
la marca en el comercio, conforme a los medios probatorios allegados en
el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoracion
probatoria consagrados en la legislacion nacional.

_———32. ¢De si bien el producto fue adquirido de manera legal, como podria

,;/‘}?.LDE J{x@\cumpmbarse gque estos fueron comercializados con empaques
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La Autoridad Nacional competente determinara si el producto adquirido de
manera legal fue comercializado con empaques modificados o cambiados,
conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno,
siguiendo los principios y reglas para la valoracion probatoria consagrados
en la legislacion nacional.

A su vez, en la valoracion probatoria realizada por el Juez podra tener en
cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que
conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificacion de la
autenticidad o no del mismo

3.3. ¢De qué mecanismos debid utilizar la Autoridad Nacional para
comprobar que los empaques fueron cambiados, modificados o
adulterados?

La Autoridad Nacional competente determinara si el producto adquirido de
manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o
adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso
interno, siguiendo los principios y reglas para la valoracion probatoria
consagrados en la legislacion nacional.

A su vez, en la valoracion probatoria realizada por el Juez podra tener en
cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que
conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificacion de la
autenticidad o no del mismo,

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
consultante al resolver el Proceso Interno 11566-2014-0-1801-JR-CA-24, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo parrafo del

Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. y
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Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO.

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

\ | /.o |
\ \ P
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Hugo Ramiro Gémez Apac Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE j SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente |Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quuito, 03 de junio de 2019

Proceso: 144-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante; Seccidn Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia

Expediente de Origen: 10-141981

Expediente interno

del Consultante: 11001-0324-000-2013-00059-00

Referencia: Signos involucrados NUTRILATINA DIET
SHAKE (mixto) / DIETSHAKE (denominativo)

Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 1232 de fecha 20 de abril de 2018, recibido via correo electrénico el
23 del mismo mes vy afio, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia,
solicitd Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134, 135 Literales b), &) y f) y
172 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de resolver
el proceso No. 11001-0324-000-2013-00059-00; vy,

El Auto de 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitic a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA.
__——Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
AL DEX COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE
) b 'f,.:,:'
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COLOMBIA

Tercero Interesado: LABORATORIOS ECAR S.A.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son:

La posible semejanza entre el signo solicitado NUTRILATINA DIET SHAKE
(mixto), por NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA., para productos de la
clase 32 y las marcas registradas DIETSHAKE (denominativas), cuyo titular
es Laboratorios Ecar S.A., para los productos de las clases 5y 29.

Si los signos en controversia estan conformados por denominaciones
descriptivas y genéricas.

Si los signos en controversia son evocativos.

Signos conformados por palabras en idioma inglés.

Conexién entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
134, 135 literales b), e) y f), y 172 de la Decision 486 de la Comision de |a
Comunidad Andina, de los cuales se interpreta el Articulo 135 Literales g)
y f) de la norma citada’, por ser pertinente.

No se interpretan los Articulos 134, 135 Literal b) y 172 de |a Decisitn 486,
por no estar en discusion el concepto de marca, la distintividad intrinseca
de un signo y la nulidad del registro.

De oficio se interpretan los Articulos 136 theral a) y 151 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina® por centrarse la controversia

tlp‘

Decisitn 486 da la Comisidn de la Comunidad Andina
“Articulo 135.- Mo podrin registrarse como marcas los signos qus;

&) consisian exclusivamanta en un signo o indicacion que puada servir en el comercio para describir
fa calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrifica, la época de produccidn u olros
dafos, caracterislicas o informaciones de los producios o do ios senvicios para los cuales ha de
usarse dicho signo o Indicacitn, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos producios o
SErvICios;

f} consistan exclusivamenie en un signo o indicacidn que sea el nombra genérico o técnico del
producio o servicio de qus se trate; (.7

Decizion 486 de la Comlsi6én de la Comunidad Andina

—Arficulo 136.- No podrdn registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso en el comercio
afﬂstara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando:
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en la posibilidad de confusién entre signos.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Comparacidn entre signos mixtos y denominativos.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.

Marcas evocativas

Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

Conexion entre productos de la Clasificacion Internacional de Niza

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociaciéon. Similitud ortografica,
fonetica, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de gue en el proceso interno se discute si el signo solicitado
NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE
(denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del
articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es
el siguiente:

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

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

a) Sean idénlicos o se asemefen, a una marca anteriormonte solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos producios o servicios, o para producios o servicios respecio de
fos cuales el uso de la marca pueda caussr un riesgo do confusidn o de asociacion; {...)*

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Palses Miembros ulilizardn fa Clasificacidn Infemacionsl de Productos y Servicios para el Registro da
las Marcas, establecida por el Arreglo de Miza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigenies.

Las clases de la Clasificacién Internacional refarida en ef pérrafo anterior no daterminardn la simifitud
ni la disimilitud de los producios o servicios indicados exprosamente.”
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1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusidn (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacidn en el plblico
consumidor.®
a) El riesgo de confusion puede ser directo e indirecto. El primero,

riesgo de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea
fue esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion
indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producto, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y ofra empresa tienen una relacion o vinculacién
econdmica.

1.3. Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el publico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos
puede ser:*

a) Ortogréafica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero de silabas, las ralces, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de 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; 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.

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

3 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 1% de mayo de
2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

L _1§idem.
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d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

1.4. lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera

observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:®

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortografica, grafica o figurativa y conceptual o
ideologica.

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 analisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en
momentos diferentes.

¢) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
el riesgo de confusion o asociacion.

d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios®:

(i)  Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o
servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio
podria ser el soporte del analisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacién con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segln el tipo de
producto del cual se frate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencién al adquirir productes cosméticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

5
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(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, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos © servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacion no sabria. Por gjemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio gue prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Crterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos
o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccidn técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

1.5. Una vez sefaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza gue pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusion y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se debera verificar si existe 0 no confusién respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2, Comparacion entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo
solicitado MUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE
(denominativa), es necesario que se verifique la comparacién teniendo en
cuenta que estan conformados 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, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o nlOmeros, individual o conjuntamente estructurados, que

¥ Ver Interpretaciones Prejudiciales 528-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 do junio
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integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
gue son los que tienen una connotacién conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios,
que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a 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.®

Los sighos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o
varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). Las
combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico,
ya sea que, por su tamano, color, diseiio u ofras caracteristicas, puedan
causar un mayor impacio en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso.”

En consecuencia, al realizar la comparacién entre marcas denominativas y
mixtas, se debera identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico.

a) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas
predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar
a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacificamente en el ambito comercial'®, salvo que puedan suscitar
una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusion.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos'":

(' Se debe analizar cada signo en su conjunto;, es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta |as letras, las sflabas o las palabras que poseen
una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudarfa a entender cémo el signo es percibido en el mercado.

Ver Interpretacidn Prejudicial 45-1P-2013 de 25 de abril de 2013,
Ver Inferpretacidn Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretacidn Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julic de 2015,
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(i) Se debe establecer 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 |éxica de
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario'?. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-g, deport-ivo, deport-istas, deport-
ologo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definicion. ™

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

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

o Por lo general en el lexema esta ubicada la sllaba tonica.

« Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria
generarse riesgo de confusion ideologica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideocldgico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el
riesgo de confusién en los signos en conflicto.

(i) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

(iv) Se debe observar 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.

REAL ACADEMIA ESPARCLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: “1. m. Ling.
Unidad mirima con significado txico que no presenta morfamas gramaticales; p. ef., sol, o gue,
poseydnoolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. ef, lerr, en entorrdis”
Dizponible en: biip:/idle.rae.es/?id=NCulATD (Consulta: 08 de noviembra de 2018).

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicién de morferna:

“1.m. Gram. Unidad minima aislable en el andlisis morfoldgico. La palsbra mujsres conliene dos
morfemas: mujer ¥ -es.

2. m. Gram. Por oposicitn a lsxema, morfema gramalical: p. ef., de, no, yo, of, -ar, -5, -aro.

3. m. Gram. Unidad minima de significado. La lerminacidn verhal -mos conliene dos morfemas:
persona, primera, ¥ ndmero, plural” Disponible en: hitpi//dle.ras.es/?id=Poltdj? (Consulta; 08 de
noviembre de 2018).
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(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria
como es captada la marca en el mercado.

Sobre |la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento
caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de
los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en los
puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusion ylo
asociacion que pudiera existir entre el signo solicitado NUTRILATINA DIET
SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE (denominativa).

Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas

Teniendo en cuenta que en el presente proceso la demandante argumento
que la expresion DIETSHAKE es genérica y descriptiva, resulta pertinente
desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre
las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad,
cantidad, funciones, ingredientes, tamafio, valor, destino, efc. La
denominacion descriptiva responde a la formulacion de la pregunta ¢como
es? en relacién con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la
misma precisamente se contesta con la expresion adecuada a sus
caracteristicas, cualidades o propiedades segln se trate.

El Literal e) del Articulo 135 de la Decisidn 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

“Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los signos que:

(o)

e} Consistan exclusivamente en un signo o indicacidn que pueda servir en
el comercio para describir Ia calidad, la cantidad, el destino, el valor, ia
procedencia geografica, la época de produccion u ofros datos,
caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signe o indicacidn, incluidas las
expresiones laudalorias referidas a esos productos o servicios;

(-

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o mas vocablos
descriplivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un
conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas
caracterfsticas no puede impedir la utilizacién del elemento descriptivo y, por
tanto, su marca seria considerada débil.'*

. Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decisién 486 de la Comision

de la Comunidad Andina dispone:

De moda referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 sepliembre de 2015,
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"Articulo 135.- No podrén regisirarse como marcas [0s signos gue:

(.-
f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre
genérico o técnico del producto o servicio de que se frate;

(...)"

Como se advierte de la disposicion antes citada, se prohibe el registro de
signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o
servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas
o técnicas conformen un signo compuesto. La denominacion generica
determina el género del objeto que identifica y la denominacion tecnica
alude a la expresion empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un
arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho
exclusivo sobre la utilizacion de esa palabra, toda vez que se crearia una
posicién de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto geneérico
de un signo debe ser apreciado en relacion directa con los productos o
servicios de que se trate.”®

La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta
Lqué es? en relacion con el producto o servicio designado se responde
empleando la denominacion genérica. Desde el punto de vista de las
marcas, un téermino es generico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sefialar el producto o servicio que desea proteger o cuando por
si sélo pueda servir para identificarlo.'®

Sin embargo, una expresion genérica respecto de unos productos o
servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o
propio, de modo que el resultado sera novedoso cuando se usa para
distinguir determinados productos o servicios gue no tengan relacion
directa con la expresién que se utiliza."”

No obstante, si la exclusion de los componentes descriptivos, genéricos
llegare a reducir el signo de tal manera que resuitara imposible hacer una
comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional
dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria
un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar los
signos en su conjunto, la percepcion del publico consumidor o cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflicto. '
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3.10.Como se ha sefialado en los acapites anteriores, los términos técnicos,
descriptivos por sl mismos no resultan registrables como marcas debido a
que carecen de fuerza distintiva.

3.11.El que un término sea técnico, descriptivo para un producto o servicio de
una clase también podria serio para el producto o servicio de otra clase si
es que entre ellos hay conexion competitiva. Tendra que analizarse caso
por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los
productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso
comun para el producto o servicio de una clase tambien lo es para el
producto o servicio de ofra clase.

3.12.En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado esta conformado por
elementos descriptivos, genéricos en la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo
excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso comun, siendo
gue su presencia no impedira el registro de la denominacién en caso que &l
conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de
distintividad suficiente.

4, Marcas evocativas

4.1. Como en el proceso interno, la demandante sefialé que la expresion
DIETSHAKE es evocativa para malteada de dieta, por lo que resulta
pertinente analizar el presente tema.

42. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir
indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o servicio
gue ampara, sin que ello se produzca de manera cbvia; es decir, las
marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial
caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que &l
consumidor haga uso de |a magmaclén para llegar a relacionarlo con aquel
a través de un proceso deductivo'

4.3. Los signos evocativos cumplen la funcién distintiva de la marca y, por tanto,
son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo
evocativo con el producto o servicio gue se pretende registrar, podra ser
considerado como un signo marcadamente debil y, en consecuencia, su
titular tendrfa que soportar el registro de signos que en algin grado se
asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos
que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso com(n, ya que
su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.®

4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del
signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el

" © De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10,
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consumidor tendrd que hacer una deduccién no evidente y, por lo tanto, la
capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte '

En ese sentido, se deberd establecer el grado evocativo de la
denominacion DIETSHAKE vy, posteriormente, realizar el respectivo analisis
de registrabilidad.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero

En atencién a que el signo solicitado es NUTRI LATINA DIETSHAKE se
encuentra conformado por denominaciones en inglés resulta necesario
tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformacion de
signos.

Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento comun son
consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su
registro como marcas.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario y, ademas, se trata exclusivamente de vocablos de
uso comuin en relacién con los productos o servicios que se pretende
identificar, dichos signos no seran registrables.

Ahora bien, en el caso de que una denominacion que conforma una marca
se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la
lengua espafiola, el grado de uso comin debera medirse como si se tratara
de una expresion local. Asi, no podran acceder a registro aquellas
denominaciones gue a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso
comun en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el
consumidor medio del pais en el que se ha solicitado |la marca por su ralz
comin o por su similitud fonética con la correspondiente traduccidon al
castellano.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los
hispanchablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por
estos, por lo que el analisis de confundibilidad debe tener en cuenta el
elemento ideoldgico o conceptual. Es mas, determinadas palabras que en
un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano
cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial
toma en consideracion lo que realmente ocurre en el mercado, de modo
que es aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia
de la realidad. En este sentido, tratandose de palabras en un idioma
extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los
consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende
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ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si
tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales
palabras, el tratamiento sera similar al que se da al idioma castellano.

57. En el presente caso, se debera determinar si el signo solicitado esta
conformado por alguna palabra en idioma exlranjero que sea de
conocimiento generalizado en el sector del publico consumidor medio al
que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la
Clasificacion Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

6. Conexién entre productos de la Clasificacion internacional de Niza

6.1. Se alego que existe conexion entre los productos que distinguen los signos
en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

6.2 Se debe tomar en cuenta gue la inclusion de productos o servicios en una
misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal como se
indicg expresamente en el segundo parrafo del articulo 151 de la Decision
486,

6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculacion, conexion o relacion de los
productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico
consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos
identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos
a una misma clase no demuestra su semejanza, asl como la ubicacion de
los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.®

6.4. Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion entre productos
ylo servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de
los signos objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos
0 servicios

Existe conexién cuando los productos (o servicios) en cuestion
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este

# Declsion 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Palses Miembros ulilizardn fa Clasificacion Internacional da Produclos y Servicios para el Registio
da las Marcas, establecida por el Ameglo de Niza dal 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigenles.

Las clases da la Clasificacion Infernacional referida en ef parrafe anterior no determinaran la simililud

it la disimilifud de fos productos o servicios indicados expresamente.”

———— [Subrayado agregado)
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podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser
intercambiables entre si. En términos conceptuales, la sustitucion se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos
concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios)
la autoridad nacional competente tendra en consideracion |a finalidad
y caracteristicas de dichos productos (0 servicios), el rango de precios
entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de
comercializacién, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde
la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor
de otro producto (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 en la forma de
bolsas filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser
productos sustitutos entre si.

b) Lacomplementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del
primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos Yy
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 con el material de ensefianza.

¢) 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 empresario.

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

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

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para

- acreditar relacién, vinculacién o conexion entre productos y/o Servicios,
AL bUE j}i:a_s estos necesariamente tienen que ser analizados a |a luz de cualquiera
ZANY
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de los tres criterios sustanciales antes referidos:

—~  La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios
de la Clasificacion Internacional de Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la conexion competitiva entre
los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el
caso de gue los signos comparados distingan productos o Servicios
pertenecientes a categorfas o subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de
Niza. Por tanto, este criterio solo podra ser utilizado de manera
complementaria para determinar la existencia de conexion
competitiva.

- Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de
comercializacién: los medios de publicidad empleados; la
tecnologla 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 une no son
los productores del otro, no habréa 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 alll que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia
de conexidén competitiva.

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

6.7. Por tal razon, para establecer la existencia de relacion, vinculacion o
caonexion entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso
en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja

consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala

consultante al resolver el proceso interno 11001-0324-000-2010-00519-00, la

que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de |a

_-Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 péarrafo tercero de su
 MEstatuto,
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La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del
articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

i II :I.
Cecilia Luisa Agrlrén;létﬂiﬁierﬂs Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

|
Hernan Rod yﬂ@éﬂﬂﬂ Hugo Ramiro Gémez Apac
AGISTR/ - MAGISTRADO
o .
/ )

|' / ._'i
Ak
\ _,)(’ J . k \ ’ -
Hugo Ramiro Gémez Apac, Luis Felipe Agui Iar Feijo6
PRESIDENTE SECRETARIO

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacién Prejudicial el Presidente y el Secretario

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion

Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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