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Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, solicité al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo
sucesivo, el Tribunal o el TJCA) la interpretacion prejudicial de los articulos
138, 139 y 144 de la Decisién 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial» emitida por la Comisién de la Comunidad Andina (en adelante, la
Decision  486)!, a fin de resolver el proceso interno nimero
11001032400020210021300.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES
1.  Partes en el proceso interno
Demandante: Farmacias de Similares S.A. de C.V.

Demandada: Supetintendencia de Industria y Comercio de
la Republica de Colombia (SIC)

2. Sintesis de hechos relevantes

2.1. El 4 de septiembre de 2013, Farmacias de Similares S.A. de C.V. (en lo
sucesivo, Farmacias Similares), solicité el registro de la marca
«FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MAS BARATO”»
(mixta), pata identificar productos de la clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

2.2. La SIC mediante oficio nimero 18084 del 20 de septiembre de 2013
indic6 que el signo solicitado para registro era: FARMACIAS
SIMILARES “LO MISMO PERO MAS BARATO”, y requitié a
Farmacias Similares que indicara si la exptresion HASTA 75% DE
DESCUENTO hacia parte de la marca.

2.3. Bl 17 de diciembre de 2013 Tarmacias Similates contestd el
requerimiento. Indicé que la expresion “HASTA 75% DE
DESCUENTO” hacia parte de la matca, pero que estaba citada de
manera incotrecta potr parte de la autoridad, ya que lo correcto era
“HASTA 75% DE_AHORRO?”, tal y como se solicité en el disefio
presentado.

It 2\ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
2\ nimero 600 del 19 de septiembre del 2000. m
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Fn la Gaceta de la Propiedad Industtial ndmero 687 del 20 de febrero de
2014 se publicé la marca FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO
PERO MAS BARATO” HASTA 75% DE DESCUENTO. Contra la

solicitud de registro, no se presentaron oposiciones por patte de terceros.

Mediante Resolucion nimero 92772 del 27 de noviembre de 2015, se
concedié el registto de la matca FARMACIAS SIMILARES “LO
MISMO PERO MAS BARATO” HASTA 75% DE, DESCUENTO.

El 31 de marzo de 2016, Farmacias Similares presentd solicitud de
revocatoria directa debido a que el signo concedido no correspondia con
la marca solicitada. Lo cotrecto era FARMACIAS SIMILARES “LO
MISMO PERO MAS BARATO” HASTA 75% DE AHORRO.

Mediante Resolucion ntmero 69627 del 31 de octubre de 2017, 1a SIC al
resolver la solicitud de revocatoria ditecta declard que la falencia habia
iniciado desde el requerimiento de forma, pero que no era procedente
porque se requetfa el permiso del titular del signo para proceder a la
revocatoria de la concesién y este no se habia adjuntado.

El 29 de noviembre de 2017, Farmacias Similares presenté nuevamente
solicitud de revocatoria directa respecto del mismo asunto, adjuntando
lo solicitado por la SIC.,

Mediante la Resolucion nimero 49178 del 13 de julio de 2018, la SIC
decidi6 revocar la Resolucion nimero 92772 del 27 de noviembre de
2015 que concedi6 el registro de la marca.

2.10. A través del oficio nimero 1202 del 24 de enero 2020, la SIC requiri6 a

Farmacias Similares que apottara una nueva etiqueta y, ademas, aclarara
sila expresion HASTA 75% DE DESCUENTO hacfa patte de la marca,
puesto que la etiqueta y denominacién debfan coincidir. El 8 de mayo de
2020 Farmacias Similares contest6 el requerimiento.

2.11. Mediante la Resolucién nimero 23516 del 26 de mayo de 2020, la SIC

decidié declarar abandonada la solicitud de registto de la matca
FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MAS BARATO”
HASTA 75% DE AHORRO (mixta), porque consider6 que el

requerimiento de forma no habia sido contestado adecuadamente.

2.f2:;1E1 dia 3 de julio de 2020, Farmacias Similares interpuso recutso de

’
™7

.y, _.
apelacion. g



Proceso Ne 471-1P-2022

2.13. Mediante la Resolucién ntimero 78115 del 3 de diciembre de 2020, 1a SIC
resolvi6 el recurso de apelacién presentado por Farmacias Similares y
decidié confirmar la decisién respecto de la declaratoria de abandono de
la solicitud de registro de la marca FARMACIAS SIMILARES “LO
MISMO PERO MAS BARATO” HASTA 75% DE AHORRO (mixta).
Lo antetior al considerar que el requerimiento de forma no se habia
contestado adecuadamente.

2.14. Farmacias Similares presenté demanda de nulidad ante la Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de la Reptblica de Colombia, solicitando la nulidad parcial de las
Resoluciones 23516 del 26 de mayo de 2020 y 78115 del 3 de diciembre
de 2020.

2.15.1a Secciéon Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de la Republica de Colombia, suspendi6 el proceso
interno y resolvié solicitar interpretacién prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, a fin de emitir la correspondiente
sentencia.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

(i)  Siprocedetia o no la declaratoria de abandono de la solicitud de
registro de un signo mixto que contenia una discrepancia entre la
denominacion y el elemento denominativo de la representacion
grifica o logotipo que componen el signo.

—

1 (i)  Silamodificacién de la denominacién y elemento grafico realizada
al momento de atender el requerimiento de la oficina nacional
competente tesulta procedente conforme a lo dispuesto en el
articulo 144 de la Decisién 480.

C. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO
ANDINO

DE 3
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ntmero 145-TP-2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022% y 391-1P-2022°, todas
de fecha 13 de matzo de 2023, el Tribunal reconocid al acto aclarado
como una doctrina interpretativa que consistente en que, si el TJCA ya
ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitatia
andina (en una interpretacidén prejudicial publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena) y no hay razones para suponer que dicho
Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, careceria de sentido
solicitar una nueva interpretacion de la misma norma. En caso de que un
proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que
constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberd remititse a
los criterios juridicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina,
sobre el tema en cuestion.

En este sentido el TJCA establecié que «el ctitetio juridico interpretativo
del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el
segundo patrafo del articulo 33 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo 123 de su Estatuton.

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

NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

La autoridad consultante solicité la interpretacién prejudicial de los
articulos 138, 139 y 144 de la Decision 486. Se interpretarin pot set
pertinentes, el literal b) del articulo 138, el literal €) del articulo 139 y el
articulo 144 de la Decisién 486*.

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cattagena niimero 5146 del 13 de marzo de
2023. Disponible en:
bttps:/ [ www.commnidadandina.org/ DocOficialesUiles/ Gacetas/ Gaceta%205146.pdf

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimero 5147 del 13 de marzo de
2023. Disponible en:
https:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialestiles/ Gacetas/ Gaceta%205147.pdf

—_Decisién 486.-

«Agticulo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentara ante la oficina nacional
competente y deberd comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los

rsiguientes requisitos:
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2. Sobre el particulat, el articulo 144 de la Decision 486 constituye un acto
aclarado de conformidad con el ctitetio jutisprudencial previamente
citado y en los términos de la sentencia de interpretacién prejudicial
emitida en el proceso nimero 7-IP-2013 del 19 de junio de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimero 2236
del 13 de septiembre de 2013, disponible en el siguiente enlace:

bitps:/ [ www.commnidadandina.org/ DocOficialesEiles/ Gacetas/ Gace2236.pdf

Sin perjuicio de ello, se procede a ampliar la interpretaciéon del articulo
144 de la Decisién 486, a fin de complementar el criterio jutidico
interpretativo en conjunto con los requisitos de forma establecidos en

los articulos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decision 486.

E. TEMA OBJETO DE INTERPRETACION
La declaratoria de abandono de la solicitud de registro de una marca pot
inobservancia de los requisitos de forma establecidos en los articulos 138
(literal b) y 139 (literal e) de la Decision 4806.

F. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

1. La declaratoria de abandono de la solicitud de registro de una
marca pot inobsetvancia de los requisitos de forma establecidos en

b) la reproduccién de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafia, forma
o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

(...

«Articulo 139.- El petitotio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un

formulatio y comprendera lo siguiente:

e) la indicacién de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente
| denominativa, sin grafia, forma o color;

(oo

«Articulo 144.- La oficina nacional competente examinara, dentro de los 15 dias contados a
partit de la fecha de presentacion de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de
\K forma previstos en los articulos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace
referencia el parrafo precedente, la oficina nacional competente notificara al solicitante pata
\L DE que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de
[”ﬁgtiﬂcacién.
Si atla expiracién del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la
! ‘\§d]1c1md se considerara abandonada y perdera su prelacion.» m




1.1.

1.2,

1.3.

1.4.
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los articulos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decision 486

Los articulos 138 y 139 de la Decisién 486 establecen los requisitos que
debe reunir una solicitud de registro de matca para que sea admitida a
trimite y pueda continuar con el procedimiento administrativo
conducente al otorgamiento del derecho solicitado.

La solicitud de registro de una marca y su correspondiente petitotio, en
lo que respecta al signo que se pretende registrar, debe comprendet:

—  La reproduccién de la marca, cuando se trate de una marca
denominativa con grafia, forma o colot, o de una marca figurativa,
mixta o tridimensional con o sin colot (literal b del articulo 138) y;

—  Laindicacién de la marca que se pretende registrar, cuando se trate
de una marca puramente denominativa, sin grafia, forma o color
(literal e del articulo 139).

Is decir, debe especificarse la naturaleza de la marca (si se trata de una
marca denominativa, figurativa, color delimitado por una forma, mixta,
tridimensional, u otra de las contempladas en el articulo 134 de la
Decisién 486), v lo que se pretende proteger como marca, es decit, pot
ejemplo, la denominacién y en caso de incluir un elemento visual, su
correspondiente representacién grifica, arte o logotipo®.

Es un requisito fundamental para la admisién de la solicitud —y, en
consecuencia, la asignacién de fecha de presentacion— que esta contenga
una denominacién o un elemento visual si el tipo de marca lo exige —y,
en el caso de las matrcas mixtas, ambos aspectos— No obstante, para que
el procedimiento pueda continuar, no debe existir incoherencia,
contradiccién o induccién a error entre cualquier texto incluido en la
representacién grifica y el texto consignado como denominacion del
signo en el petitorio.

Asi, si se incluye una denominacién y un elemento gréfico, pero no existe
coherencia entte las palabras (o letras) utilizadas en la parte denominativa
y la representacién de estas en la parte visual (por no incluirse todas la
palabras, o contar con palabras difetentes), es deber de la oficina nacional

Asi como aquellos establecidos para las marcas no tradicionales por este Tribunal en la
sentencia de interpretacién prejudicial nimero 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015,

- publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena niimero 2579 del 4 de septiembre
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competente exigit al solicitante que adecte la solicitud, a fin de evitar
inconsistencias entre los elementos que conforman el signo, pues no es
de su competencia interpretar la voluntad del solicitante.

1.5. Segtn lo dispuesto en el atticulo 144 de la Decisién 4806, la oficina
nacional competente debe tealizar un andlisis relacionado con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 138 y 139
anteriormente mencionados, desde la 6ptica de la coherencia, esto es, que
no existan inconsistencias o contradicciones a lo largo de la solicitud.

1.6. En consecuencia, si la oficina nacional competente requiere al solicitante
realizar alguna adecuacién a su solicitud, dicho requerimiento deberd ser
atendido dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de su
notificacién. Una vez transcurrido el término, si el solicitante no realiza
las adecuaciones solicitadas, la oficina nacional competente considerard
abandonada la solicitud y, por lo tanto, perdera su prelacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 144.

1.7. Esta medida busca evitar ambigtiedades respecto del tipo del signo, su
alcance, la capacidad del solicitante y preservar la regularidad del
procedimiento o tramite de registro.

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

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que la autoridad consultante, respecto de la
ampliacion de la interpretacién del articulo 144 de la
Decisién 486, en conjunto con los requisitos de forma
establecidos en los articulos 138 (literal b) y 139 (literal e)
de la Decisién 486, debera remitirse a los criterios
jutidicos interpretativos contenidos en el acapite I del
analisis del tema objeto de interpretacion de la presente
providencia judicial.

SEGUNDO: Declaratr que, asimismo, la autoridad consultante debera
remititse a los criterios juridicos interpretativos
contenidos en la sentencia de interpretacion prejudicial

E g, nimero 7-1P-2013, publicada en la Gaceta Oficial del
N\ Acuerdo de Cartagena namero 2236 del 13 de
\ septiembre de 2013; en los términos expuestos en la fSe-
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patte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Consignar la presente interpretaciéon prejudicial para ser
aplicada por la autoridad consultante al resolver el
proceso interno numero 11001032400020210021300, la
cual deberi adoptar 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 concotrdancia con el articulo 127
de su Estatuto.

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

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

Esta sentencia de interpretacion prejudicial fue aprobada por unanimidad en
la sesi6on judicial de fecha 18 de septiembre de 2025, conforme consta en el
Acta 19-]-TJCA-2025, y 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.

Sandra Catah’n%harris Rebelléon Hugo R. Gém
Magistrada Magistrado

W Rogelio Mayta|Mayta Ifiigo Salvador Crespo

- Magistrado Magistrado
De ifguerdo con el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal,
SECRET fmnétfl igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial el
WLVINLD 1L OINL |
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magistrado presidente y la secretaria del Tribunal.

Rogelio Ma&ta Mayta

Magistrado presidente
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