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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de marzo de 2024

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente de origen:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Norma objeto de
consulta prejudicial:

Magistrado ponente:

VISTO:

03-1P-2021
Interpretacion prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Supetior de Justicia
de Lima

0101-2018/TPI-INDECOPI

4993-2018-0-1801-JR-CA-26

Proteccion genérica de los elementos de una
obra multimedia en el matco de una acciéon de
infraccién de detechos patrimoniales de autor

Literal d) del Articulo 13 de la Decisién 351 —
«Régimen Comun sobtre Derecho de Autor y
Derechos Conexos» de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena

Rogelio Mayta Mayta

La solicitud de interpretacion prejudicial del literal d) del Articulo 13 de la
Decision 351 — «Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos» de la Comision del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decision
351), de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la
Corte Supetior de Justicia de Lima mediante oficio 4993-2018-0-S-5"SECA-
CSJLI-PJ del 23 de diciembre de 2020, a fin de resolver el proceso interno 4993-

2018.

La normativa comunitatia andina y las interpretaciones prejudiciales
-ecedentes de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente /52/
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al presente proceso.

Las sentencias 145-1P-2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022" y 391-1P-2022* de este
Tribunal, sobre el acto aclarado.

CONSIDERANDO:

A. PARTES EN EL PROCESO INTERNO Y ASUNTO
CONTROVERTIDO
Demandante: Giancatlo Garcia Rios
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual —Indecopi— de la
Republica del Pert

De la revisién de los antecedentes remitidos por la autoridad consultante,
se advierte que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno,
el que resulta pertinente para su interpretacién prejudicial por estar
vinculado con la normativa andina, es el de si el Indecopi estaba obligado
a individualizar los personajes contenidos en la obra multimedia «Angty
Birds», de titularidad de Rovio Entertainment Ltd., para verificar su
reproduccién en la metrcadetfa importada por Giancarlo Gatcia Rios en el
marco de una denuncia de infraccién de derechos de autor por
importacion no autorizada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicité la interpretacién prejudicial del literal d)
del Articulo 13 de la Decision 351°.

2. Conforme al criterio juridico interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el 4mbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitit un

—

1 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en:
bttps:/ [ www.comunidadandina. ore/ Doz,Qch‘z'a/e.rFi/m’/ Gacetas/| GACETA%205146.pdf

2 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cattagena 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en:
bitps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas| GACETA%205147.pdf

Decisién 351.-

«Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir: ;54/
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nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una
norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de
interpretacién prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

3. Dlliteral d) del Articulo 13 de la Decisién 351 constituye un acto aclarado
en los términos de la sentencia de interptetacién prejudicial emitida en el
proceso 418-1P-2017.

Fn consecuencia, cotresponde que la autoridad consultante se remita a los
criterios juridicos intetpretativos contenido en los parrafos 1.121.12. y en
la absolucién de consultas de las paginas 2 a 5y 6 a 7 de la sentencia de
interpretacion prejudicial recaida en el proceso 418-1P-2017 del 3 de
octubre de 2018, que constan en las paginas 21 a 24 y 25 a 26 de la Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena 3418 del 5 de noviembre de 2018,
disponible en el siguiente enlace:

bitps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta%203418.pdf

Por lo que no cottesponde que este Tribunal emita una nueva
interpretaciéon prejudicial de la norma andina que fue objeto de la consulta
prejudicial obligatotia planteada en el presente proceso, la cual constituye
un acto aclarado, en los términos expuestos en los parrafos precedentes.

4. Sin petjuicio de lo antetiot, este Tribunal dard respuesta a las preguntas
formuladas por la autoridad consultante para aclarar ciertos aspectos sobre
la proteccion de la obra multimedia.

C. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA
AUTORIDAD CONSULTANTE

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante, es necesatio precisat que este Tribunal no brindara respuestas
que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitard a precisar el
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificard los hechos
materia del proceso.

it

(..)

d) La importacion al territorio de cualquier Pais Miembro de copias hechas sin autorizacion
del titula}' del derecho;

“ (...))) /%
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1.  «:Enbase a qué criterios se determina la originalidad de una obra?»

Para responder a esta pregunta, la autoridad consultante deberd remitirse
al criterio contenido en los parrafos 2.1. a 2.6 de las paginas 4 y 5 de la
sentencia de interpretacion prejudicial recaida en el proceso 295-1P-2019
del 13 de diciembre de 2019, que consta en las paginas 28 y 29 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 3886 del 30 de enero de 2020; mismo
que constituye acto aclarado, y que esta disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina. org/ DocOficialesEiles/ Gacetas/ Gaceta%203886.pdf

2. «Cuidles son los criterios que hay que tenerse en cuenta para
determinar la infraccion a los derechos patrimoniales en casos de
importacion de obras artisticas?»

3. «En casos de infraccion a los derechos patrimoniales de
importacion de obras artisticas, cudles son los criterios a tenerse en
cuenta para establecer el nexo entre el infractor y la mercancia
importada?»

Para responder estas dos preguntas, la autoridad consultante deberd
remitirse a lo expresado en los numerales 3 y 4 de la seccién anterior de
esta providencia.

4. «gAlanalizar si existe infraccion a los derechos patrimoniales de una
obra multimedia es necesatio que se acredite la titularidad de cada
uno de los personajes de la obra?»

Este Tribunal se ha referido en procesos anteriores sobre la naturaleza y
proteccién de la obta multimedia, existiendo a la fecha un critetio
armonico y estable en la matetia que constituye acto aclarado en los
términos de la sentencia de interpretacién prejudicial emitida en el proceso
464-IP-2017. Al respecto, la autotidad consultante debera remitirse a los
parrafos 5.26 a 5.36 de las paginas 29 a 31 de la mencionada providencia,
‘\ contenidos en las piginas 64 a 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 3438 del 12 de noviembre de 2018, disponible en el siguiente
enlace:

bitps:/ [ www.comunidadandina. ore/ DocOficialesTiles/ Gacetas/ Gaceta%203438.pdf

En relacion con la pregunta de la autoridad consultante, es menester
'\ destacar que la obra multimedia es, en esencia, una obra compleja que

| Jincorpora diversos apottes creativos originales que, por si mismos, pueden  *
- |/ set considerados obras attisticas y protegerse individualmente como tal. /5¢.

4
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Sin embatgo, esta caracteristica de la obra multimedia no resta su caracter
unitario, en el sentido de que esta obra compleja es una sola obra y no un
conjunto dispetso de obras. Por eso, en el marco de una accién por
infraccion de derechos pattimoniales de autor sobte una obra compleja,
no es necesatrio individualizar las obras artisticas que la componen para
verificar una infraccion.

Las obras artisticas complejas gozan de una proteccidén integral, que
engloba al conjunto ordenado de obras individuales que la componen en
la medida que satisfaga el requisito de originalidad que aplica a todas las
obras artisticas. Ta infraccién de un elemento parte de una obra
multimedia, o de cualquietr obra compleja, ha de entenderse, por lo tanto,
como una vulneracion a la obra en su totalidad, en tanto que los elementos
o partes forman parte de ella.

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

DECIDE:

PRIMERO: Declarat que catece de objeto emitir la interpretacion
prejudicial en los términos solicitados por la autoridad
consultante tespecto del literal d) del Articulo 13 de la
Decision 351, por constituit un acto aclarado, en los
términos expuestos en la sentencia emitida en el proceso
418-1P-2017, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 3418 del 5 de noviembre de 2018,

SEGUNDO: Consignar la presente interpretacién prejudicial para ser
aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso
interno  4993-2018-0-1801-JR-CA-26, la cual debera
adoptatla —remitiéndose a los criterios juridicos
interptretativos que constituyen actos aclarados indicados
en la presente providencia— al emitir el correspondiente
fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del
Tratado de Creacion del Ttibunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 127
de su Estatuto.

TERCERO: Con relacién a las interrogantes formuladas, la autoridad
consultante debera remitirse a las respuestas contenidas en

la presente providencia. Y
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CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se
cumple el mandato de garantizar la aplicacién uniforme y
coherente del ordenamiento jutidico comunitatio andino.

QUINTO: Publicar esta sentencia de interpretacién prejudicial en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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

Esta sentencia de interpretacién prejudicial fue aprobada en la sesién judicial de
fecha 21 de marzo de 2024, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2024, y se
firma por los magistrados que participaron de su adopcién de acuerdo con lo
dispuesto en el dltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellon

Magistrada
Rogelio Mayta Mayta Ifigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado

De acuerdo con el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman igualmente la presente—sentencia de interpretaciéon prejudicial el
magistrado presidente y la sec peneral.

Ifiigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacién prejudicial a la Secretatfa General de la Comunidad Andina

para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
. koK
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 357-1P-2022

Magistrado ponente: Hugo R. Gémez Apac

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco
de Quito, en sesion judicial celebrada por medios telematicos' el 21 de marzo
de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

El Oficio 1003 - 634 de fecha 12 de septiembre de 2022 recibido via correo
electrénico el mismo dia, mediante el cual la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica
de Colombia solicité la interpretacion prejudicial de los articulos 190, 191 y 192
de la Decision 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» emitida por
la Comision de la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486), a fin de
resolver el proceso interno 21-500818.

Las sentencias de interpretacion prejudicial emitidas en los procesos 145-1P-
2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022% y 391-1P-2022° todas de fecha 13 de marzo
de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconocié que «el criterio juridico
interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en
el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacidon del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo 123 de su Estatuton.

CONSIDERANDO:

Que el mecanismo de interpretacion prejudicial tiene por objeto garantizar la
aplicacion uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento
juridico comunitatio andino, por parte de los jueces nacionales* que deben

1 De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.

= Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible
en: pttps:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesEiles/ Gacetas/ GACETA%205146.pdf

& [ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:
( - SECRF“ ) btips:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205147.pdf

“\o o

\ \O %m Segtin la definicién de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.



https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf
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resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o mas
normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio juridico interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el ambito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un
nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma
comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretacion

prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicité la interpretacion

prejudicial de los articulos 190, 191 y 192 de la Decision 4806;

Que los articulos 190, 191 y 192 constituyen un acto aclarado de conformidad
con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la
sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 231-1P-2021 del 6
de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205337 pdf

Que, adicionalmente, la autoridad consultante realiz6 las siguientes preguntas:

1. «sCudles son los criterios para determinar que un nombre comercial se encuentra

protegido segrin la Decision 486 del 2000 2»

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en los parrafos 2.1.
a 2.12. de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 231-
IP-2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del
11 de octubre de 2023 (ver paginas 23 a 25); disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesEiles/ Gacetas/ GACETA%205337 pdf

2. «;Cudles son las condiciones que se deben tomar a consideracion para que un signo
usado en el comercio pueda considerarse idéntico o semejante a un nombre comercial
usado en el mercado?»

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en los parrafos 1.1.
a 1.5. de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 231-1P-
2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11

e octubre de 2023 (ver paginas 22 a 23); disponible en el siguiente enlace:

ths:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205337.pdf



https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf
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3. «yQué criterios se deben tener en cuenta para que se presente una coexistencia pacifica
de dos nombres comerciales similares o idénticos en el mercado?»

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en los parrafos 3.1.
a 3.10. de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 231-
IP-2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del

11 de octubre de 2023 (ver paginas 26 a 29); disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/| GACETA%205337 pdf

4. «En qué casos aplican las disposiciones del articulo 155 de la Decision 486 del
2000 en relacion con el nombre comercial?y

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en el parrafo 7.1.
de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de
octubre de 2023 (ver paginas 41 a 42); disponible en el siguiente enlace:

https:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesUiles/ Gacetas/ GACETA%205337. pdf

5. «lLos criterios para cotejar un nombre comercial con una marca mixta»

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en los parrafos 2.1.
a 2.10. de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 391-
IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del
13 de marzo de 2023 (ver paginas 8 a 13); disponible en el siguiente enlace:

bttps:[ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesUiles/ Gacetas/ GACETA%205147. pdf

6. «En qué casos una persona estd legitimada para hacer el uso de un signo distintivo
en el mercado sin que se considere infractor?y

Que tales criterios juridicos interpretativos han sido reiterados en los parrafos
2.1. a2 2.3 de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 75-
IP-2021, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 5292 de 31 de agosto de 2023 (ver paginas 36 a 41); disponible

en el siguiente enlace:

7. «;Cudles son los derechos con los que cuentan los licenciatarios de un nombre comercial
) de una marca?»



https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf
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En aras de brindar mayor claridad respecto de lo preguntado, la autoridad
consultante deberd tener en cuenta que, salvo que exista una estipulacion
contractual que disponga lo contrario, el licenciatario contara con los mismos
derechos para el uso que el titular del signo distintivo. Lo anterior a la luz de los
criterios juridicos interpretativos identificados en los parrafos 2.1. a 2.12. de la
sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 248-1P-2022,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5307 del 13 de
septiembre de 2023 (ver paginas 9 a 11); disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/| GACETA%205307 pdf

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

DECIDE:

PRIMERO: Consignar la presente interpretaciéon prejudicial para que
lo dispuesto en la respuesta a la pregunta 7 sea aplicada
por la autoridad consultante al resolver el proceso interno
21-500818, la cual debera adoptarla —remitiéndose
asimismo a los criterios juridicos interpretativos que
constituyen actos aclarados indicados en la presente
providencia— 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 127 de su
Estatuto.

SEGUNDO: Para lo demas, declarar que carece de objeto emitir la
interpretacion prejudicial en los términos solicitados en el
presente proceso, toda vez que las normas andinas que
fueron objeto de la consulta prejudicial facultativa
formulada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
de la Superintendencia de Industria y Comercio de la
Republica de Colombia, dentro del proceso interno 21-
500818, constituyen un acto aclarado, en los términos
expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.

TERCERO: Adicionalmente, la autoridad consultante debera remitirse
= a los criterios juridicos interpretativos contenidos en las
sentencias emitidas en los procesos 391-1P-2022, 75-1P-
2021, 248-1P-2022 y 231-1P-2021, las cuales se encuentran
publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de

4

e |
= SECREJARIA

\e, \V?J)‘“
G,


https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205307.pdf
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Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023; 5292 del 31 de
agosto de 2023; 5307 del 13 de septiembzre de 2023; y 5337
del 11 de octubte de 2023, de conformidad con lo
establecido en la parte considerativa de la presente
providencia.

CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se
cumple el mandato de garantizar la aplicacién uniforme y

coherente del ordenamiento jutidico comunitatio andino.

QUINTO: Disponer el archivo del expediente.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

De conformidad con lo establecido en el literal k) del articulo 9 del Reglamento
Interno del Tribunal de Justicia Comunidad Andina, firman el presente

Ifiigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

La suscrita secretaria general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en ejercicio de la competencia prevista en el literal ¢) del articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el literal €) del articulo segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que el presente auto ha sido aprobado por los
magistrados Sandra Catalina Charris Rebell6n, Hugo R. Gémez Apac, Rogelio
Mayta Mayta e {fiigo Salvador Crespo en la sesién judicial de fecha 21 de marzo
de 2024, conforme consta en el Acta 8-]-TJCA-2024.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 90-1P-2023

Magistrado ponente: Hugo R. Gémez Apac

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco
de Quito, en sesion judicial celebrada por medios telematicos' el 21 de marzo
de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

El Oficio 237-2014-0-S-5"SECA-CSJLI-P] de fecha 6 de marzo de 2023,
recibido via correo electronico el 15 del mismo mes, mediante el cual la Quinta
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del
Pert solicit6 la interpretacion prejudicial de los articulos 136 (literal a) y 137 de
la Decision 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» emitida por la
Comision de la Comunidad Andina (en adelante, la Decision 486), a fin de
resolver el proceso interno 237-2014-0-1801-JR-CA-23.

Las sentencias de interpretacion prejudicial emitidas en los procesos 145-1P-
2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022% y 391-1P-2022° todas de fecha 13 de marzo
de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconocié que «el criterio juridico
interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en
el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creaciéon del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo 123 de su Estatuton.

CONSIDERANDO:

Que el mecanismo de interpretacion prejudicial tiene por objeto garantizar la
aplicacion uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento

—_ De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de
XN la Comunidad Andina.

A
% Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible
P\ en: https:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205146.pd,

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:

/ A\) . bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205147 pdf
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juridico comunitatio andino, por parte de los jueces nacionales* que deben
resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o mas
normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio juridico interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el ambito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un
nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma
comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretacion
prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicit6 la interpretacion

prejudicial de los articulos 136 (literal a) y 137 de la Decision 486;

Que el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 constituye un acto aclarado
de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los
términos de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 391-
IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

bitps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205147. pdf

Que el articulo 137 de la Decision 486 constituye un acto aclarado de
conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los
términos de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 267-
IP-2022 del 27 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205256.pdf
Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizo las siguientes preguntas:

1. «sQué criterios se deben tener en cuenta para evaluar el riesgo de confusion entre
signos mixtos que distinguen los mismos productos y comparten elementos
denominativos y grdficos? ;Como influye en el andlisis de confusion si la marca
registrada pertenece a una familia de marcas?

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en los
parrafos 1.1. 2 1.6.; 2.5. 2 2.9.; y, 3.1. a 3.7. de las paginas 3a 7; 10 a 12; y,
17 a 20 de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso
391-1P-2022, que consta en las paginas 4 a 8; 11 a 13;y, 18 a 21 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023,
disponible en el siguiente enlace:

o\ DE S
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https:[ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesUiles/ Gacetas/ GACETA%205147 pdf

Sobre el tema de la familia de marcas, la autoridad consultante también
podra remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en los
parrafos 3.2. a 3.5. de las paginas 9 y 10 de la sentencia de interpretacion
prejudicial emitida en el proceso 25-1P-2022 del 15 de diciembre de 2022,
que consta en las paginas 69 y 70 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 5114 del 27 de enero de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https:[ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesUiles/ Gacetas/ GACETA%205114.pdf

Respecto a las marcas derivadas, la autoridad consultante podra remitirse
a los criterios juridicos interpretativos identificados en los parrafos 5.1. a
5.6. de las paginas 14 a 16 de la sentencia de interpretacion prejudicial
emitida en el proceso 32-1P-2021 de 9 de marzo de 2022, que consta en
las paginas 40 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4449 de
7 de abril de 2022, disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.ors/ DocOficialesFiles/ Gacetas| GACETA%204449.pdf

Sobre el tema del «bouse mark», la autoridad consultante podra remitirse a
los criterios juridicos interpretativos identificados en el parrafo 1.5. de la
pagina 10 de la sentencia de interpretaciéon prejudicial emitida en el
proceso 470-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, que consta en la pagina 11
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de 8 de junio de 2016,
disponible en el siguiente enlace:

bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialestiles/ Gacetas/ GACE2747 pdf

2. «Se debe de tener en cuenta la existencia de otras marcas en el registro, que
contengan elementos grdficos similares a la marca registrada, a fin de determinar
§i existe 0 no riesgo de confusion con el signo solicitado a registrod

En aras de brindar mayor claridad respecto de lo preguntado. i, la oficina
nacional competente, al momento de realizar el correspondiente examen
de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones, debe tener en
cuenta la existencia de otras marcas que constan en el registro, as{ como
de las solicitudes presentadas con anterioridad. Sobre el particular, la
autoridad consultante debera remitirse a los criterios juridicos
interpretativos identificados en los parrafos 5.5. a2 5.11. de las paginas 19 y
20 de la sentencia de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 342-
IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, que consta en las paginas 42 y 43 de
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de
2023, disponible en el siguiente enlace:
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https:[ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesEiles/ Gacetas/ GACETA%205303.pdf

También podra remitirse a los criterios juridicos interpretativos
identificados en los parrafos 5.1.a 5.3. de las paginas 14 y 15 de la sentencia
de interpretacion prejudicial emitida en el proceso 344-1P-2022 del 11 de
abril de 2023, que consta en las paginas 30 y 31 de la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023; disponible en el

siguiente enlace:

https:[ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesEiles/ Gacetas/ GACETA%205154.pdf

3. «sComo se puede determinar si la solicitud de un registro de marca constituye un
acto de competencia desleal?

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debera
remitirse a los criterios juridicos interpretativos identificados en los
parrafos 1.1. a 1.6. de las paginas 2 y 3 de la sentencia de interpretacion
prejudicial emitida en el proceso 267-1P-2022, que consta en las paginas
11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de 5256 del 31 de julio de 2023,

disponible en el siguiente enlace:

https:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesUiles/ Gacetas/ GACETA%205256.pdf

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

DECIDE:

PRIMERO: Consignar la presente interpretaciéon prejudicial para que
lo dispuesto en la respuesta a la pregunta 2 sea aplicada
por la autoridad consultante al resolver el proceso interno
237-2014-0-1801-JR-CA-23, la cual debera adoptarla —
remitiéndose asimismo a los criterios juridicos
interpretativos que constituyen actos aclarados indicados
en la presente providencia— al emitir el correspondiente
tallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del
Tratado de Creaciéon del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 127
de su Estatuto.

— SEGUNDO: Para lo demas, declarar que carece de objeto emitir la
interpretacion prejudicial en los términos solicitados en el
presente proceso, toda vez que las normas andinas que
fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria

4
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formulada por la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la Corte Supetior de Justicia de
Lima de la Republica del Pert, dentro del proceso interno
237-2014-0-1801-JR-CA-23, constituyen un acto aclarado,
en los términos expuestos en la parte considerativa de la
presente providencia judicial.

TERCERO: Adicionalmente, la autoridad consultante debera remitirse
a los criterios juridicos interpretativos contenidos en las
sentencias emitidas en los procesos 391-1P-2022, 267-1P-
2022, 25-1P-2022, 32-1P-2021, 470-1P-2015, 342-1P-2022
y 344-1P-2022, las cuales se encuentran publicadas en las
Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13
de marzo de 2023, 5256 del 31 de julio de 2023, 5114 del
27 de enero de 2023, 4449 de 7 de abtil de 2022, de 8 de
junio de 2016, 5303 de 7 de septiembre de 2023 y 5154 del
12 de abril de 2023 en los términos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia judicial.

CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se
cumple el mandato de garantizar la aplicacion uniforme y
coherente del ordenamiento juridico comunitario andino.

QUINTO: Disponer el archivo del expediente.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

De conformidad con lo establecido en el literal k) del articulo 9 del Reglamento
Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman el presente
auto el magistrado presidente ecretaria general.

=
Ifiigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

en ejercicio de la competencia prevista en el literal ¢) del articulo 19 del Estatuto
del Ttibunal y en el literal €) del articulo segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que el presente auto ha sido aprobado por los

5
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magistrados Sandra Catalina Charris Rebellon, Hugo R. Gémez Apac, Rogelio
Mayta Mayta e Ifiigo Salvador Crespo en la sesion judicial de fecha 21 de marzo
de 2024, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2024.






