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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 206-1P-2014

Interpretacion prejudicial a peticion de la Corte
consultante del articulo 9 de la Resolucion 846,
Reglamento Comunitario de la Decisién 5§71
“Valor en Aduana de las Mercancias
Importadas”, y, de oficio de los articulos 1, 2, 3,
4, 17 y 22 de la Decision 5§71, y el articulo 1 del
“Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994”. Organo nacional
consultante: Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la Republica del Perd. Demandante:
Superintendencia Nacional de Administracion
Tributaria — SUNAT. Demandado: Tribunal Fiscal
de la Republica del Peri, SOUTHERN PERU
COPPER CORPORATION Sucursal del Perd y
Procurador Pliblico del Ministerio de Economia y
Finanzas de la Republica del Perd. Asunto:
“Descuentos o rebajas otorgados por el
vendedor de la mercancia importada”.
Expediente Interno: 15190-2013.

Magistrado Ponente: Hernan Romero Zambrano

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San
Francisco de Quito, a los doce (12) dias del mes de noviembre del afio dos mil
quince.

VISTOS:

El Oficio 276-2014-SCS-CS de 7 de octubre del 2014, recibido por este
Tribunal el 27 de octubre del mismo afio via courier, mediante el cual la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la Repuiblica del Peru, presenta solicitud de interpretacion prejudicial dentro
del proceso interno 15190-2013.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de
abril de 2015, mediante el cual se admite a tramite la interpretacion prejudicial
solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes
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Demandante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA — SUNAT DE LA REPUBLICA DEL PERU.

Demandado: TRIBUNAL FISCAL DE LA REPUBLICA DEL PERU.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
SUCURSAL DEL PERU

PROCURADOR PUBLICO DEL _MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS DE LA REPUBLICA DEL PERU.

Hechos;

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se
encuentran los siguientes:

1.

Mediante Declaracién Unica de Aduanas 163-2004-10-001181-01-4-00
numerada el 20 de octubre de 2004, la agencia de Aduana Tecnosur S.A.
en representacion de su comitente Southern Perd Copper Corporation,
solicitd el despacho de 11 bultos conteniendo diversas mercancias para
mineria.

Que de Ia revisién documentaria se observa que el valor declarado en la
DUA por la mercancia despachada tiene un descuento total de US$
8,772.84 ddlares americanos. Sin embargo en las facturas comerciales
(facturas de compras) D MN | 667949, D MN | 666514, D MN | 666637, D
MN | 666670, D MN | 667525, D MN | 667550, D MN | 667552, D MN |
667553, D MN | 667762, D MN | 667763, D MN | 667764 Y D MN |
667765, no se consigna el descuento indicado.

Que de acuerdo con la normativa vigente, para la aplicacion de un Método
de Valoracion, es preciso que el precio pagado o por pagar (descuento)
se encuentre expresado en la factura comercial, de lo contrario el importe
que la empresa ha recibido como descuento sera afadido al precio
realmente pagado o por pagar.

Que mediante Expediente 163 2004 003352 de 17 de noviembre de 2004,
la empresa Southern Perd Copper Corporation, presentd referencias de
descuentos de precios de sus importaciones, al cual le da caracter de
declaracion jurada, adjuntado copia de orden de compra con relacion al
descuento del 12% que el proveedor Harnischfeger Corporation le otorga.
Asimismo, mediante Expediente 163 2004 002678 de 28 de septiembre
de 2004, la indicada empresa presentd listado de precios en fotocopias
simples respecto del descuento del 12% del mismo proveedor.

Que por Resolucion de Intendencia 163 3M0000/2007-000137 de 23 de
marzo de 2007 la Administracion Aduanera resolvié declarar inadmisibles
los descuentos contenidos en la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00 de 20
de octubre de 2004, por no encontrarse detallados en las facturas
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10.

11.

12.

13.

comerciales indicadas, asi como tampoco haberse presentado en el
despacho copia de! contrato escrito de la transaccion efectuada.
Adicionalmente impuso a Southern Perd Copper Corporation sancion de
multa.

Que el 30 de diciembre de 2008, Southern Perd Copper Corporation,
interpuso recurso de reclamacion contra la Resolucion de Intendencia 163
3M0000/2007-000137 de 23 de marzo de 2007.

Mediante Resolucion de Intendencia 163-3M-0000/2009-00313 de 18 de
agosto 2009 emitida por la Intendencia de Aduana de llo, se resolvid
declarar improcedente el recurso de reclamacidon interpueste por Scuthern
Perd Copper Corporation contra el contenido de la Resolucién de
Intendencia 163 3MO0000/2007-000137, confirmandose en todos sus
extremos el contenido de la indicada resolucion.

Que el 10 de septiembre de 2009, Southern Peri Copper Corporation,
interpuso recurso de apelacién contra la Resolucion de Intendencia 163-
3M-0000/2008-00313 de 18 de agosto de 2009.

A través de la Resolucién 9350-A-2010 de 25 de agosto de 2010 el
Tribunal Fiscal resolvid revocar la Resolucién de Intendencia 163-3M-
0000/2009-00313 de 18 de agosto del 2009 emitida por la Intendencia de
Aduana de llo.

El 23 de diciembre de 2010 la Superintendencia Nacional de
Administracién Tributaria — SUNAT de la Republica de Peru, presentd
demanda coniencioso administrativa, solicitande como pretension
principal, se declare la nulidad de ia Resolucion 9350-A-2010 de 25 de
agosto de 2010, emitida por el Tribunal Fiscal. Y como pretensién
accesoria se declare la validez de la Resolucién de Intendencia 163-3M-
0000/2009-00313 de 18 de agosto 2009 emitida por la Intendencia de
Aduana de llo.

El 7 de marzo de 2011 el Procurador Publico del Ministerio de Economia y
Finanzas, contestd la demanda contencioso administrativa.

El 4 de noviembre de 2011, mediante Sentencia signada como
Resolucién nuimero Siete, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima,
declaré infundada en todos sus exiremos la demanda interpuesta por la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria — SUNAT de la
Republica del Per.

El 289 de diciembre de 2011, la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria — SUNAT, presentd recurso de apelacion en
contra de la sentencia de 4 de noviembre de 2011.
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14.

15.

16.

17.

El 18 de julio de 2013, la Tercera Sala Transitoria Contencioso
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvié confirmar
la Sentencia apelada.

El 9 de septiembre de 2013, la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria — SUNAT, presentd recurso extraordinario de
casacion en contra de la sentencia de vista de 18 de julio de 2013.

Mediante providencia de 16 de junio de 2014 la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica del Perd, en el marco de lo dispuesto en los articulos 32 y 33
del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
solicité fa Interpretacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
con respecto al articulo 9 de la Resolucién 846, Reglamento Comunitario
de la Decision 571 " Valor en Aduana de las Mercancias Importadas”.

Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria — SUNAT de la
Republica del Pert en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los
siguientes argumentos:

- Que el Tribunal Fiscal ha interpretado incorrectamente los alcances de
la normativa en materia de valoracion aduanera relacionada con la
documentacion mediante la cual al importador le corresponde
demostrar la existencia de descuentos otorgados por el proveedor
extranjero en una operacién de compravenia internacional de
mercancias.

- Que su representada, contrario a lo sefalado por el Tribunal Fiscal, si
ha incorporado la documentacion alcanzada por la empresa Southern
Perd Copper Corporation, para sustentar que el valor declarado y
contenido en la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00, es el resultado de
aplicar el descuento pactado con los proveedores extranjeros.

- Que los documentos presentados por la empresa Southermn Peru
Copper Corporation, contenidos en los expedientes 163 2004 003352
de 17 de noviembre de 2004 y 163 2004 002678 de 28 de septiembre
de 2004, no resultan validos para sustentar los descuentos a los que
refiere “haber tenido derecho”, puesto que dicha documentacion no
acredita la veracidad del descuento que alega haber obtenido como
consecuencia de las negociaciones celebradas con su proveedor,
siendo por ello inadmisibles dichos descuentos.

- Que los documentos probatorios del descuento, que son la factura
comercial y el contrato de compra venta escrito, debieron ser
presentados en el momento del despacho de importacion (ni antes, ni
despues), etapa en la cual se presenta la declaracién, lo cual no fue
cumplido en el presente caso por el importador.
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- Que el importador debid declarar la existencia de descuentos de
acuerdo con el Instructivo de la Declaracion Unica de Aduanas,
aprobado por Resolucion de Superintendencia 000-ADT/2000-000750,
en dicho instructivo se establecio que en el formato B de la DUA, casilla
8.1.4 "Otros descuentos”, debian consignarse si existian descuentos
distintos a los descuentos retroactivos para efectos de sustentar el
valor en aduana declarado y determinar el correcto pago de los tributos
aduaneros.

Argumentos de la contestacion a la demanda contenciosa
administrativa del PROCURADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS.

No obra en el expediente la contestacion a la demanda por parte del
Procurador del Ministerio de Economia y Finanzas.

Argumentos de I[a contestacion a la demanda contenciosa
administrativa de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
SUCURSAL DEL PERU.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU,
en su contestacion a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes
argumentos:

- Que el Tribunal Fiscal ha ponderado debidamente el hecho de que su
empresa ha acreditado debida y fehacientemente el descuento
concedido por su proveedor extranjero y como consecuencia de ello
habria sido acreditado el precio realmente pagado o por pagar en la
transaccion comercial de comercio internacional, razén por la cual no
cabria desconocer el referido descuento, ni mucho menos pretender
efectuar un ajuste de valor aduanero declarado en relacién con la
mercancia importada mediante la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00.

- Que el valor aduanero determinado, conforme a la normativa vigente,
se sustenta en el precio que el comprador, de modo directo o indirecto,
efectiva y realmente paga al vendedor por las mercancias importadas y
que la actora nunca ha cuestionado que las mercancias importadas
deban ser valoradas en base al Primer Método de Valoracién
Aduanera, es decir el Método del Valor de la Transaccién de la
Mercancia Importada, conforme la normativa que al respecto ha
expedido la Organizacién Mundial de Comercio (OMC). Metodoiogia
que se sustenta en el Principio de verdad material.

- Asimismo indica que ninguna de las disposiciones del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, condiciona la
aceptacion de descuentos comerciales otorgados por el vendedor al
comprador, al cumplimiento de formalidades.

- Que la actora ha reconocido implicitamente el descuento al haber
realizado el ajuste de valor por dicho monto, tras considerar dicho



=

™ S

GACETA OFICIAL @ 18/04/2016 7 de 65

d.

20.

descuento como inadmisible, por no cumplir con requisitos de indole
formal, es decir, la administracion reconoce el descuento existe, pero
no lo acepta.

- Que cuando la Administracion Aduanera tenga dudas sobre la
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, podra
solicitar se proporcione una explicacién complementaria. Siendo que,
de existir aun dudas razonables sobre la veracidad de lo declarado,
podra decidir utilizar otro Meétodo de Valoracién, para ello, con
antelacién a esta decisién definitiva, debera comunicar al importador el
motivo de sus dudas para que este ultimo, dentro de un plazo
razonable responda, y una vez adoptada la decision definitiva sera
comunicada al importador. De lo que se desprende que la
administracion para llegar a una decision definitiva acerca de la
valoracién de mercancias debe pasar por distintas etapas y en todas
ellas otorgar la oportunidad al importador a efectuar su defensa
respectiva, mas no dar por sentada la posicidén de que soélo existe un
momento para presentar tales documentos, esto es en el despacho de
importacion.

Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.

- El Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declard
infundada la demanda en todos sus extremos, al considerar que la
Administracion no consideré la duda razonable generada por la
declaracioén del importador y que el despacho del importador, no es el
unico momento para demostrar los descuentos otorgados por el
proveedor extranjero en una operacién de compraventa internacional
de mercancias, sino que éstos se podran demostrar cuando la
administracidén advierta la existencia de duda razonable.

Argumentos del Recurso de Apelacion:

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA — SUNAT dentro de su recurso de apelacion manifiesta lo
siguiente:

- Que de la revision de toda la documentacién presentada por Southern
Peri Copper Corporation, se advierte que los descuentos que sefiala
haber obtenido no deben ser admitidos, ya que para ello es necesario
que se cumplan con los requisitos sustanciales y formales que exigen
las normas aplicables.

- Que la sentencia no tiene una debida motivacién, ya que no establece
las razones por las cuales la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria — SUNAT, no habria ajustado el
procedimiento establecido para rechazar los descuentos a los que dice
haber accedido la empresa Southern Per( Copper Corporation, ya que
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no ha existido duda respecto a la documentacion presentada por esta
parte.

- Que la sentencia no ha tenido en cuenta el cumplimiento de los
requisitos esenciales para admitir los descuentos.

g. Argumentos contenidos en la Sentencia de Segunda Instancia.

- La Tercera Sala Transitoria Contenciosa Administrativa de la Corte
Superior de Justicia de Lima, resolvié confirmar la sentencia de primera
instancia. Al considerar que la Administracion Aduanera debi6
determinar el valor de aduana aplicando el procedimiento de la duda
razonable, en meérito a los medios probatorios aportados por la
empresa Southern Perd Copper Corporation, distintos a las facturas,
ya que los descuentos indicados por esta parte, pueden colegirse de
los documentos presentados, los que debieron ser analizados en un
sentido extensivo y no restrictivo.

h. Argumentos del Recurso de Casacidn:

21. La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA — SUNAT, de la Republica del Pert1, dentro de su recurso de
casacion manifiesta lo siguiente:

- Que los descuentos o rebajas para determinar el valor de aduana de
mercancias, en aplicacion del primer método del valor de transaccion,
se aceptara siempre que se cumpla con todos los requisitos que la
norma sefala, siendo que de no cumplirse con estos requisitos, el
descuento no debe ser aceptado por la administracién. No pudiéndose
sustentar o colegir el descuento de otros documentos al realizase un
analisis extensivo de la documentacion presentada a través del
procedimiento de la duda razonable para considerarlo en Ia
determinacion del Valor de Aduana de la Mercancia.

- Que la sentencia de la segunda instancia, desconoce normas
comunitarias andinas, lo que podria generar sanciones al pais por
accién de incumplimiento y ia suspension de beneficios de la
Comunidad Andina para varios productos nacionales negociados,
causando un gran perjuicio a la industria nacional.

- Que la duda razonable se aplica cuando la administracion tiene dudas
sobre el valor declarado en la Declaracion Unica de Aduanas o de la
veracidad de la documentacién, y no en los casos donde no se ha
cumplido con presentar los requisitos exigidos para aceptar un
descuento o rebaja en el valor en aduana.

B. INTERPRETACION PREJUDICIAL:

/7 La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema
Z)‘& de Justicia de la Republica del Perd, ha solicitado la interpretacion prejudicial
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del articulo 9 de la Resolucion 846, Reglamento Comunitario de la Decision
571 “Valor en Aduana de las Mercancias Importadas™.

La Decisién 571 fue aprobada el 12 de diciembre de 2003 y entré en vigor para
los Paises Miembros el 1 de enero de 2004, derogando asi las
Decisiones 378 y 521. En el presente caso, la Resolucién del Tribunal Fiscal
9350-A-2010 fue emitida el 25 de agosto de 2010, por lo que resulta aplicable
la interpretacion de la norma solicitada.

Con fundamento en la potestad que deriva del articulo 34 dei Tratado de
Creacion del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio los
articulos 1, 2, 3, 4, 17 y 22 de la Decision 571, y el articulo 1 del “Acuerdo
relativo a la Aplicacion del Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994".

Articulo 9.- Descuentos o reducciones de precio.

1. Los descuenlos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancia importada, se aceptaran para la
determinacién del valor en aduana, debido a que los pagos reales y tolales del comprador al vendedor
conslituyen el fundamento del mélodo del Valor de Transaccion, El precio realmente pagado o por pagar que
se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceplara siempre que:

i. El descuento esté relacionado con las mercancias objeto de valoracion.

ii. El descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancia, como pare de la negociacion
acordada entre el vendedor y el comprador.

iii. no se trate de un descuento de cardcter retroactive, concedido por mercancias importadas con anterioridad
a aquélta a la que se estd aplicando la rebaja o descuenlo, correspondientes a transacciones independientes a
aquella de la mercancia que se valora.

iv. El comprador se esté beneficiando realmente del descuentlo, es decir, que se cumplan los presupuestos
que dieron origen al mismo.

v. en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancia y se identifique
€l concepto y cuantia de Ia rebaja.

vi. el fotal de las mercancias negociadas hayan sido vendidas para la exportacién al Temitorio Aduanero
Comunitaric y compradas por la misma persona.

Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor seran
desestimados por la autoridad aduanera a los efectos de la delenminacion del valor en aduana de las
mercancias importadas. En tales casos dichos descuentos deberdn considerarse como parte del precio pagado
0 por pagar para calcular el valor en aduana.

2. Los descuentos par pago al contado son aceptables, aun si en el momento de la valoracion el pago total no
se ha efectuado lodavia. Traténdose de un precio pagado o por pagar, el importe que el importador pagara por
las mercancias, se aceplard como base para la valoracion,

3. En los descuentos por cantidad, se tendré en cuenta la cantidad total negociada que se expedira en un
determinado periodo, asi se trate de entregas parciales.

4. No se aceplaran los descuentos de caracler retroactivo, debido a que el importe del descuento representa
un monte que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, forma parte del precio realmente pagado, es
decir, forma parte del pago total que por las mercanclas imporiadas se haya hecho o se vaya a hacer al
vendedor y en consecuencia forma parte del valor en aduana.

5. El valor de fransaccién no podrad ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las
mercancias sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancias idénlicas o similares. Un precio
inferior a los precios corrientes de mercado se aceplara, siempre que el valor declarado corresponda al precio
realmente pagado o por pagar, segun lo indicado en el articulo anterior.

6. El precio resultante de practicas de “dumping®, subvenciones o primas a la exportacion, podra ser aceptado
a efectos de la valoracidn, si es el que realmente ha pagado o va a pagar el comprador al vendedor y se
cumplen los demas requisitos sefialados en el articulo 5 de este Reglamento. Para combalir estas practicas se
utilizardn las normas que existan sobre &l particular, conforme a lo previsto en el articulo 23 de la Decisitn 571.

(.Y

Articulo 1.- Base legal.

Para los efectos de la valoracion aduanera, los Paises Miembros de la Comunidad Andina se regiran por lo
dispuesto en el texto del «Acuerdo relativo a la Aplicacion del Articulo VIl del Acuerde General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994» en adelante lamado Acuerdo sobre Valoracidn de la OMC anexo a esta
Decisidn, por la presente Decisién y su Reglamenta Comunitario que al efecto se adopte medianie Resolucion
de la Secrelaria General.

Articulo 2.- Valor en Aduana.

El valor en aduana de las mercancias importadas, serd determinado de conformidad con los métodos
eslablecidos en los articulos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoracién de fa OMC y sus respeclivas Notas
Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de |a presente Decisidn y su
reglamento.

Articulo 3.- Métodos para determinar ef valor en aduana.
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De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, los métodos para determinar el
valor en aduana o base imponible para la percepcién de los derechos e impuestos a la importacién, son los
siguientes:

1. Primer Mélodo: Valor de Transaccién de las mercancfas importadas

2.Segundo Método: Valor de Transaccion de mercancias idénticas

3. Tercer Métedo: Valor de Transaccién de mercancias similares

4.Cuarto Método: Métado del Valor Deductivo

5.Quinte Método: Método del Valor Reconstruido

6.Sexto Método: Métado del “Ultimo Recurse®

Articulo 4.- Orden de aplicacién de los métodos.

Segiin lo dispuesto en la Nota General del Anexo | del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, los métodos
sefialados en el articulo anterior deben aplicarse en el orden alli indicado, El valor de transaccion de las
mercancias importadas es la primera base para la determinacién del valor en aduana y su aplicacién debe
privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello, El orden de aplicacion de los métodos sefalados
en los numerales 4 y 5 del arliculo anterior, puede ser invertido, si lo solicita el importador y asi lo acepla la
Administracion Aduanera.

{.)
Articulo 17.- Cuando le haya sido presentada una declaracitn y la Administracién de Aduana lenga motivos
para dudar de la veracidad o exactilud del valor declarade o de los datos o documenlos presentados como
prueba de esa declaracion, la Administracién de Aduanas solicitaran a los importadores explicaciones escritas,
documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total
realmenie pagada o por pagar por las mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones
del articulo 8 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.
El valor en aduana de las mercancias importadas no se determinara en aplicaciéon de método del Valor de
Transaccion, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no
sean idéneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.
{...)
Articulo 22.- Instrumentos de aplicacién. Para la interpretacidn y aplicacion de las nomas de valor
contenidas en el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, desarrollade en la presente Decision Yy en su
reglamento, se tomaran en cuenta las Decisiones del Comité de Valoracion en Aduana de la Organizacion
Mundial del Comercio, asi como las Opiniones Consultivas, Comentarios, Nolas Explicativas, Estudios de
Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoracion de la Organizacion Mundial de Aduanas”.
()

rticulo 1 (Acuerdo relative a la Aplicacién del Articulo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994)
1.El valor en aduana de las mercancias importadas sera el valor de transaccitn, es decir, el precio realmente
pagado o por pagar por las mercancias cuando éstas se venden para su exportacion al pais de importacitn,
ajustado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) que no existan restricciones a la cesion o ulilizacién de las  mercancias por el comprador, con excepcion de
las que:
i) impongan o exijan Ja ley o las autoridades del pais de importacion
ii) limiten el territorio gecgrafico donde puedan revenderse las mercancias: o
iii} no afecten sustancialmente al valor de las mercancias;
b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condicién o contraprestacién cuyo valor no pueda
determinarse con relacién a las mercancias a valorar;
¢} que no revierla directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier
cesion o utilizacion ulteriores de las mercancias por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido
ajuste de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8; y
d} que no exista una vinculacion entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de
transaccion sea aceptable a efectos advaneros en virtud de lo dispuesto en el parrafo 2.
2. a) Al determinar si el valor de transaccién es aceptable a los efectos del parrafo 1, el hecho de que exista
una vinculacién entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el articulo 15 no constituira
en si un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transaccién. En tal case se examinaran las
circunstancias de la venta y se aceptara el valor de transaccién siempre que la vinculacién no haya influido en
el precio. Si, por la informacién obtenida del importador o de otra fuente, Ja Administracion de Aduanas tiene
razones para creer que la vinculacién ha influido en el precio, comunicara esas razones al importador y le dard
oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las razones se le comunicaran por escrilo.
b} En una venta entre personas vinculadas, se aceptara el valor de transaccién y se valoraran las mercancias
de conformidad con lo dispuesio en el pérrafo 1 cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima
mucho a alguno de los precios o valores que se sefalan a continuacion, vigentes en el mismo momento o en
uno aproximado
i) el valor de transaccion en las ventas de mercancias idénlicas o similares efecluadas a compradores no
vinculados con el vendedor, para la exportacién al misma pais importador;
ii} el valor en aduana de mercancias idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el articulo
5;
iii) el valor en aduana de mercancias idénlicas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el articulo

Al aplicar los criterios precedentes, deberdn tenerse debidamente en cuenta las diferencias demostradas de
nivel comercial y de cantidad, los elemenlos enumerados en el anticulo 8 y los costos que soporie el vendedor
en las ventas a compradores con los que no esté vinculado, y que no soporte en las ventas a compradores con
los que tiene vinculacién,

¢) Los criterios enunciados en el apartado b} del parrafo 2 habran de utilizarse por iniciativa del importador y
sdlo con fines de comparacion. No podran establecerse valores de sustitucion al ampare de lo dispuesto en
dicho apartado.
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C.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

En armonia con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretacion prejudicial son los siguientes:

A.

22.

23.

24,

La Interpretacion Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Los efectos de no
solicitar la interpretacion obligatoria. El caso Pera y la calificaciéon de la
tltima instancia ordinaria.

La comunitarizacion de las normas del Organismo Mundial de Comercio
(OMC).

Los métodos de valoracién aduanera. Su orden de aplicacién en casos en
que la Administracion de Aduanas o los Administradores de Aduanas
tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor
declarado.

Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancia
importada. La aplicacion del articulo 9 de la Resolucion 846 de la
Secretaria General de la Comunidad Andina.

LA INTERPRETACION PREJUDICIAL FACULTATIVA Y
OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA
INTERPRETACION OBLIGATORIA. EL CASO PERU Y LA
CALIFICACION DE LA ULTIMA INSTANCIA ORDINARIA.

En el presente caso, La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA — SUNAT, de la Republica del Peru,
dentro de su recurso de casacion enuncié que la sentencia de segunda
instancia, desconoce normas comunitarias andinas, lo que podria generar
sanciones al pais, por accidon de incumplimiento y la suspension de
beneficios de la Comunidad Andina para varios productos nacionales
negociados, causando un gran perjuicio a la industria nacional.

Mediante providencia de 16 de junio de 2014 la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica del Peru, dispuso solicitar interpretacion prejudicial at Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina. Para desarrollar los temas
planteados en este acapite, el Tribunal se remitira a la interpretacion
prejudicial 149-1P-2011de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA”"
(denominativa), en el que se desarrollé el caso peruano y la calificacidon
interna de la dltima instancia ordinaria.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el
sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez
consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras
procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe
establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que
consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casacion

(.
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25,

26.
27.

28.

29.

nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, asi
como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es
competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el
ambito interno se llegare a la conclusion que la figura de casacion
peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado,
seria el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta
prejudicial.

Ahora bien, en el evenio en que estemos en frente de un recurso
extraordinario con las caracteristicas ya anotadas, surge un interrogante:
£ St se presenta un recurso extracrdinario sin que se hubiere solicitado la
interpretacién prejudicial en la ultima instancia, qué debe hacer el juez de
conocimiento?

Se presentarian dos hipétesis:

Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consuita
prejudicial en la ultima o unica instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la
consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia.
De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna,
debera tomar alguna de estas acciones:

- Confirmar si el recurso extraordinario no se sustenta en la falta de
consulta prejudicial en ultima o Unica instancia, pero si se refiere a la
interpretacién de normas comunitarias.

- Si la normativa interna lo prevé asi, devolvera el asunto al juez que
debid solicitar la interpretacion para que subsane su omisién y emita
una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir
una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretacién prejudicial
como si fuera el juez de unica o Ultima instancia, para asi poder emitir
en debida forma la sentencia.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias
anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de
su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino,
lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente
con la correspondiente interpretacion prejudicial, generando con esto que
todos los operadores juridicos se inserten en el sistema juridico
comunitario de wuna manera adecuada. Este juez nacional,
independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente,
estd investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden
supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera funcién es examinar
si el juez de dltima instancia cumpli® con su misién de solicitar la
interpretacion prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I
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30.

31.

32.

33.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener
presente que la consuita prejudicial es esencial, basica y angular para el
funcionamiento del sistema de integracion subregional; por esta razon, se
justifica la accidn de anular la sentencia que no cuente con este requisito
toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario
debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se
refieren a la interpretacion prejudicial obligatoria, como por las normas
comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez
extraordinario llegare a verificar que si se realiz6 la consulta prejudicial, su
accion consecuente seria la de resolver el asunto, interpretando las
normas comunitarias esgrimidas por ei recurrente. Con esto se cerraria de
manera adecuada el sistema de colaboracion entre el juez nacional y el
juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la
omisién mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma
interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé asi, devoivera el asunto al juez que
debié solicitar la interpretacion para que subsane su omisién y emita
una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Sila normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir
una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretacion prejudicial
como si fuera el juez de Unica o Ultima instancia, para asi poder emitir
en debida forma la sentencia.

LA COMUNITARIZACION DE LAS NORMAS DEL ORGANISMO
MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).

Desarrollando un andlisis de la posicién o jerarquia del Ordenamiento
Juridico Andino, este Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento
goza de prevalencia respecto de ios ordenamientos juridicos de los
Paises Miembros y respecto de las normas de Derecho Internacional, en
relacién con las materias transferidas para la regulacion del orden
comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de
los Paises Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario vy las normas de Derecho
Internacional.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomia del Ordenamiento Juridico
Andino, ha manifestado lo siguiente:

‘En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no

deriva del ordenamiento de los Paises Miembros, sea éste de origen
interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.
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34.

35.

36.

37.

38.

Asi, y por virtud de su autonomia, se ratifica que el ordenamiento juridico
de la Comunidad —tanto el primario como el derivado- no depende ni se
halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de
dichos Paises. En consecuencia, los tratados internacionales que
celebren los Paises Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo
sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en
ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en
las relaciones entre los citados Paises Miembros y terceros paises u
organizaciones internacionales”. (Proceso 1-Al-2001. Sentencia de 27 de
junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez Consultante debe aplicar la
norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e
internacionales, y sélo aplicar éstas en los casos en que la norma
comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no
contravengan ei derecho comunitario.

Sin embargo, en el presente caso se aplicara la normativa de la OMC
comunitarizada. Es decir, incluida por la propia normativa andina como
integrante del ordenamiento juridico comunitario (articulos 1, 2, 3, 4 y 22
de la Decision 571), el Juez Consultante debera aplicar dicha normativa
multilateral de conformidad con la interpretacion arménica que de ésta
haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esto es de suma
importancia, ya que el Tribunal debe lograr, por via de interpretacion, una
armonizacion entre la normativa andina y la multilateral comunitarizada
sobre la base de los principios fundamentales que guian el ordenamiento
comunitario andino.

Se evidencia por parte de este Tribunal que existe una comunitarizacion
de la normativa GATT-OMC al ser ésta precisamente la que regula y
confiere los métodos para efectuar la valoracion aduanera. Las normas de
la Organizaciéon Mundial de Comercio (OMC) son las que van a brindar los
lineamientos al Juez Consultante, de conformidad con los articulos 1 y 22
de la Decision 571.

Para los efectos de la valoracién aduanera, los Paises Miembros de la
Comunidad Andina se regiran por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo
relativo a la Aplicacion del Articulo VIl del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" en adelante llamado Acuerdo
sobre Valoracién de la OMC, por la Decision 571 y su Reglamento
Comunitario (articulo 1).

Para ia interpretacion y aplicacion de las normas de vaior contenidas en el
Acuerdo sobre Valoracion de la OMC se tomaran en cuenta las
Decisiones del Comité de Valoracion en Aduana de la Organizacion
Mundial del Comercio, asi como las Opiniones Consultivas, Comentarios,
Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de
Valoracién de la Organizacion Mundial de Aduanas (articulo 22).
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39.

40.

41.

42.

LOS METODOS DE VALORACION ADUANERA. SU ORDEN DE
APLICACION EN CASOS EN QUE LA ADMINISTRACION DE
ADUANAS TENGA MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O
EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO.

En atencién al proceso interno, se discute este tema, el Tribunal
considera pertinente desarrollar lo relacionado a los metodos de
valoracidon aduanera y su orden de aplicacion.

Dentro del Proceso 44-1P-2009, este Tribunal recogio los lineamientos y
los métodos de valoracion de la OMC, sefalando lo siguiente:

“Este Tribunal considera pertinente sefalar los principios generales de la
valoracion aduanera, en plena vigencia y que fueron tomados en cuenta
en las normas y procedimientos desarrollados en el Acuerdo sobre
Valoracion de la OMC:

- El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancias.

- No deben utilizarse valores de mercancias nacionales. No debe
computarse ningin impuesto interior aplicable en el pais de origen o
de exportacion exonerado o reemboisado.

- No pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios.

- Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre
competencia.

- Para las conversiones monetarias se utilizara el valor corriente de la
moneda en las transacciones comerciales.

- Los criterios y métodos para determinar el valor deberan ser constantes
y darseles suficiente publicidad.

- Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en
aduana.

- Se excluye toda transaccion en la que el comprador y el vendedor no
sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la
(nica consideracion.

- La determinacién del aforo aduanero o valor en aduana debe ser
uniforme.”*°

Asimismo, el proceso de estimacion del valor de un producto en aduana
plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el
derecho real aplicado.

El Acuerdo de la OMC “(...) sobre Valoracion en Aduana tiene por objeto
establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoracion en
aduana de las mercancias: un sistema que se ajusta a las realidades
comerciales y que proscribe la utilizacién de valores arbitrarios o ficticios.
En la Ronda Uruguay se adopté una decision ministerial sobre este tema
que otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar
informacién adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de
la exactitud del valor declarado de las mercancias importadas. Si, pese a
la informacién adicional que se haya podido facilitar, la administracion de
aduanas sigue albergando dudas razonables, podra eslimarse que no se
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43.

44,

puede determinar el valor en aduana de las mercancias importadas sobre
la base del valor declarado™.

Asi, la valoracién en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para
determinar el valor en aduana de las mercancias importadas. Si se aplica
un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el
derecho pagadero por el producto importado.

Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la
percepcion de los derechos e impuestos a ia importacién, de acuerdo con
lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoracién en Aduanas de la OMC y lo
contenido en la Interpretacion Prejudicial 51-1P-2012 son los siguientes:

Primer Método: Valor de Transaccion de las mercancias importadas
(Método principal, articulos 1 y 8 y sus Notas Interpretativas) se basa
en el precio realmente pagado o por pagar por tales mercancias, cuando
éstas han sido vendidas para su exportacion al pais de importacion. Asi,
*(...) en el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con
arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoracion prevé los
otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerarquico
establecido, con excepcion de los métodos 4 y 5, cuyo orden de
aplicacién puede invertirse a peticién del importador y si asi lo acepta la

Administracion Aduanera™,

Segun la OMC, “en el Acuerdo se dispone que la valoracién en aduana
debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las
mercancias objeto de valoracion, que se indica por lo general en la
factura. Este precio, mas los ajustes correspondientes a determinados
elementos enumerados en el articulo, equivale al valor de transaccion,
que constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo™.

8in embargo, “en los casos en que no exista valor de transaccién o en
que el valor de transacciéon no sea aceptable como valor en aduana por
haberse distorsionado el precio como consecuencia de ciertas
condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de valoracion en
aduana, que habran de aplicarse en el orden prescrito™ (métodos
secundarios).

Segundo Método: Valor de Transaccién de mercancias idénticas.
(Articulo 2 y su Nota Interpretativa). Si no se pudiese determinar el
valor de las mercancias por el primer método, entonces se utilizara este
segundo método donde el valor de transaccion se calculara de la misma

http:ifwww.wio.org/spanishithewto_s/whalis_s/tif_s/agrm9_s.Mm#rules

En: “Valoracion Aduanera”. Secrelaria General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperacion UE-CAN.
Asistencia Relativa al Comercio |. Primera edicién Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sanchez. Pag. 55,

http:/iwww.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm

hitp:/iwww.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm
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manera, conh respecto a mercancias idénticas, por lo que han de
cumplirse los siguientes criterios:

- ser iguales en todos los aspectos, incluyendo sus caracteristicas fisicas,
calidad y prestigio comercial. Sin embargo, si sélo se tratara de algunas
diferencias accesorias, éstas no deberan influir, debiendo considerarse a
dichas mercancias como “idénticas”;

- haberse producido en el mismo pais que las mercancias objeto de
valoracion;

- ¥ que las haya producido el productor de las mercancias objeto de
valoracion,

Al respecto, la OMC ha sefialado que “para que pueda aplicarse este
metodo, las mercancias deben haberse vendido al mismoc pais de
importacion que las mercancias objeto de valoracion. Asimismo, deben
haberse exportado en el mismo momento que las mercancias objeto de
valoracion, o en un momento aproximado”.

En este punto, se aceptan algunas excepciones:

- cuando no existan mercancias idénticas producidas por la misma
persona en el pais de produccion de las mercancias objeto de valoracion,
podran tenerse en cuenta mercancias idénticas producidas por una
persona diferente en el mismo pais;

- las pequefias diferencias de aspecto no impediran que se consideren
como idénticas las mercancias que en todo lo demas se ajustan a la
definicion.

Cabe sefalar que, "se excluyen las mercancias importadas que incluyen
trabajos de ingenieria, trabajos artisticos, etc. suministrados por el
comprador al productor de las mercancias gratis o a precio reducido,
realizados en el pais de importacion y que no hayan sido objeto de un
ajuste”.

Tercer Método: Valor de Transaccion de mercancias similares.
(Articulo 3 y su Nota Interpretativa).

El valor de transaccién se calcula de la misma manera con respecto a
mercancias similares, que han de cumplir con los siguientes criterios:

- que sean muy semejantes a las mercancias objeto de valoracion en lo
que se refiere a su composicion y caracteristicas;

- que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancias objeto de
valoracion y ser comercialmente intercambiables;
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- que se hayan producido en el mismo pais y por el mismo productor de
las mercancias objeto de valoracién. Para que pueda aplicarse este
meétodo, las mercancias deben haberse vendido al mismo pais de
importacién que las mercancias objeto de valoracion. Ademas, deben
haberse exportado en el mismo momento que las mercancias objeto de
valoracién, o en un momento aproximado.

Cuarto Método: Método del Valor Deductivo. (Articulo 5 y su Nota
Interpretativa).

“Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre la base del
valor de transaccién de las mercancias importadas o de mercancias
idénticas o similares, se determinara sobre la base del precio unitario al
que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor
cantidad total de las mercancias importadas, o de otras mercancias
importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el pais de
importacion. En tal sentido, el comprador y el vendedor en el pais
importador no deberan estar vinculados y la venta debera realizarse en el
momento de la importacion de las mercancias objeto de valoracién o en
un momento aproximado. Si no se han realizado ventas en el momento de
la importaciéon o en un momento aproximado, podran utilizarse como base
las ventas realizadas hasta noventa (90) dias después de la importacion
de las mercancias objeto de valoracion™.

El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las
mercancias es el precio a que se venda el mayor nimero de unidades a
personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la
importacion al que se efectien dichas ventas. Para determinar esa mayor
cantidad total de mercancias, se reunen todas las ventas realizadas a un
precio dado y se compara la suma de todas las unidades de mercancias
vendidas a ese precio con la suma de todas las unidades de mercancias
vendidas a cualquier otro precio. EI mayor numero de unidades vendidas
a un precio representa la mayor cantidad total.

Quinto Método: Método de! Valor Reconstruido. (Articulo 6 y su Nota
Interpretativa).

Este es el método mas complicado y menos utilizado, ya que el valor en
aduana se determina sobre la base del costo de producciéon de las
mercancias objeto de valoracion mas una cantidad por concepto de
beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las
ventas de mercancias de la misma especie o clase del pais de
exportacién al pais de importacion, siendo que el valor reconstruido es la
suma de los siguientes elementos: Costo de produccién = valor de los
materiales y de la fabricacién. En tal sentido, se permite al importador
invertir el orden, es decir, se puede aplicar primero el método de valor
reconstruido con preferencia al deductivo; sin embargo, ello viene
condicionado a la aceptacion previa de la Administracion Aduanera.

7 Datos tomados de: http:/Aww.wto.org/spanish/iralop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm
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45.

46.

47,

48.

49,

Sexto Método: Método del “Ultimo Recurso”. {Articulo 7 y su Nota
Interpretativa).

Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los
metodos citados anteriormente, podra determinarse segun criterios
razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales
del Acuerdo y del articulo VIl del GATT de 1994, sobre la base de los
datos disponibles en el pais de importacién. En la mayor medida posible,
este método debera basarse en los valores y métodos determinados
anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicacion {...)".

La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios es
Unicamente cuando ha sido descartado -con razones validas desde el
punto de vista técnico y legal- el método del Valor de Transaccion de las
mercancias importadas. Asi, la aplicacién de los métodos es segan su
orden de presentacion, de tal manera que si se ha aplicado el método del
Valor Reconstruido, por ejemplo, es porque existen pruebas de que no fue
posible la aplicacién de los métodos que le anteceden. Por lo tanto, sélo
se llega al método de “Gltimo recurso” cuando ninguno de los anteriores
pudo utilizarse; sin embargo, es el segundo método mas empleado luego
del valor de transaccion.

Al respecto, el Acuerdo impide cualquier tipo de arbitrariedad, por lo que
existe la posiblidad al importador de indagar con !la Administracion de
Aduanas la forma y el método con el cual se le determind el valor en
aduana de las mercancias importadas. Asimismo, en la determinacion del
valor en aduana de una mercancia importada, prima el método del Valor
de Transaccion o método principal sobre los demas métodos conocidos
como secundarios, por lo que el importador/comprador de la mercancia
debe estar en condiciones de determinar por si mismo, su valor en
aduana.

Sin embargo, cabe resaltar que no deben emplearse criterios de
valoracion que dependan de valores en aduana minimos, ni tampoco de
valores arbitrarios o ficticios. Asi, el valor en aduana determinado segun el
método del "Ultimo Recurso”, no se basara en: valores en aduana
minimos, ni en valores arbitrarios o ficticios. Seria, en efecto, arbitrario
valorar por ejemplo en base a precios de mercancias producidas en el
pais de importacién, a precios internos del pais exportador.

Los valores arbitrarios o ficticios se dan cuando no existe soporte
documental alguno y que no han podido ser fehacientemente probados
por la autoridad aduanera.

Al respecto debe quedar claro que en los casos en los que se deba definir
el valor de transaccion de las mercancias siempre tendra que privilegiarse
la aplicacion del primero de los métodos, conocido también como el
método principal, si este método no resulta aplicable se deben utilizar los
siguientes métodos en el orden que aparecen.
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50.

51.

52.

53.

54.

Conforme lo sefiala la OMC, la valoracion en aduana debe basarse, con
marcadas excepciones, en el precio real de las mercancias objeto de
valoracioén, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende
como el primer método a utilizarse por las autoridades. En cuanto a
aquellos casos donde no exista un valor por determinar o éste no sea
aceptable, deben aplicarse los otros cinco métodos restantes de
valoracion.

Casos en que la administracion de aduanas tenga motivos para
dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.

El articulo 17 de la Decision 571 sefiala lo siguiente: “Cuando le haya sido
presentada una declaracion y la Administracion de Aduana tenga motivos
para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos
o documentos presentados como prueba de esa declaracion, la
Administracién de Aduanas solicitaran a los importadores explicaciones
escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el
valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar
por las mercancias importadas, ajustada de conformidad con las
disposiciones del articuio 8 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC. El
valor en aduana de las mercancias importadas no se determinara en
aplicacion de método del Valor de Transaccion, por falta de respuesta del
importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no
sean idéneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del
valor en la forma antes prevista”,

Por tanto, la regla general consiste en el criterio objetivo del valor de la
transaccion, pero, excepcionalmente, el valor en aduana de las
mercancias importadas no se determinara en aplicacion del método del
Valor de Transaccion, por falta de respuesta del importador a estos
requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idoneas o
suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma
antes prevista.

Segun los lineamientos de la OMC, “Si, a pesar de la informacion
adicional que pueda recibir, la administracidon de aduanas sigue teniendo
dudas razonables, recién podra considerarse que el valor en aduana de
las mercancias importadas no puede determinarse sobre la base del valor
declarado, en cuyo caso habria que establecer dicho valor teniendo en
cuenta las disposiciones del acuerdo. (...} Antes de adoptar una decision
definitiva, la administracién de aduanas comunicara al importador, por
escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o
exactitud de los datos o documentos presentados y le dara una
oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decision
definitiva, la administracion de aduanas la comunicara por escrito al
importador, indicando los motivos que la inspiran”.

De conformidad con lo sefialado por la OMC, “el valor en aduana basado
en el método del valor de transaccion depende en gran medida de los
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85.

56.

57.

58.

documentos presentados por el importador. En el articulo 17 del Acuerdo
se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar
la veracidad o la exactitud de toda informacion, documento o declaracion”.
(...) Como primera medida, la administracion de aduanas podra pedir al
importador que proporcione una explicacion complementaria de que el
valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar
por las mercancias importadas. Si, una vez recibida la informacion
compiementaria, la administracion de aduanas tiene aun dudas
razonables (o si no obtiene respuesta), podra decidir que el valor en
aduana de las mercancias importadas no puede determinarse con arreglo
al método del valor de transaccion. Antes de adoptar una decision
definitiva, la administracion de aduanas debe comunicar sus motivos de
duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable
para responder. También deben comunicarse al importador, por escrito,
los motivos en que se haya inspirado la decisién definitiva.

En el caso en andlisis, deberd la Sala Consultante corroborar que la
administracion aplicé de la manera antes sefialada los métodos para
verificar el valor de la importacién realizada por Southern Per Copper
Corporation.

LOS DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADOS POR EL VENDEDOR
DE LA MERCANCiA' IMPORTADA. LA APLICACION DEL ARTICULO 9
DE LA RESOLUCION 846 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA

Este Tribunal ratificandose en anteriores pronunciamientos® y observando
que en el caso sub lite, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion Tributaria - SUNAT, manifiesta que los documentos
presentados por la empresa Southern Peri Copper Corporation, no
resultan validos para sustentar los descuentos a los que refiere "haber
tenido derecho”, afirmando que dicha documentacion no acredita la
veracidad del descuento obtenido como consecuencia de las
negociaciones celebradas con su proveedor, siendo por ello inadmisibles
dichos descuentos.

Que por ofra parte, Southern Peri Copper Corporation, afirmé haber
incorporado la documentacién para sustentar que el valor declarado y
contenido en la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00, misma que fue el
resultado de aplicar el descuento pactado con los proveedores
extranjeros.

Con este antecedente, resulta pertinente analizar el tema relacionado con
los descuentos y ventajas a los que tiene derecho un importador, tema
que como hemos advertido ya ha sido materia de analisis e interpretacion
de este Tribunal en ocasiones anteriores.

Proceso 084-IP-2014 TJCA
20
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99. “El articulo 9 de la Resolucion 846 de la Secretaria General de la

Comunidad Andina sefiala que:
“Articulo 9. Descuentos o reducciones de precio.

1. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancia
importada, se aceptaran para la determinacién del valor en aduana,
debido a que los pagos reales y totales del comprador al vendedor
constituyen el fundamento del método del Valor de Transaccion. El precio
realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales
descuentos o rebajas, se aceptard siempre que:

i. El descuento esté relacionado con las mercancias objeto de valoracion.

ii. el descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancia,
como parte de la negociacién acordada entre el vendedor y el comprador.

li. no se trate de un descuento de caracter retroactivo, concedido por
mercancias importadas con anterioridad a aquélla a la que se esta
aplicando la rebaja o descuento, correspondientes a transacciones
independientes a aquella de la mercancia que se valora.

iv. El comprador se esté beneficiando realmente del descuento, es decir,
que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo.

v. en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del
precio de la mercancia y se identifique el conceplo y cuantia de la rebaja.

vi. el fotal de las mercancias negociadas hayan sido vendidas para la
exportacion al Territorio Aduanero Comunitario y compradas por la misma
persona.

Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, los descuentos
otorgados por el vendedor serén desestimados por la autoridad aduanera
a los efectos de la determinacién del valor en aduana de las mercancias
importadas. En fales casos dichos descuentos deberén considerarse
como parte del precio pagado o por pagar para calcular el valor en
aduana.

2. Los descuentos por pago al contado son aceptables, aun si en el
momento de la valoracion el pago total no se ha efectuado todavia.
Tratandose de un precio pagado o por pagar, el importe que el importador
pagara por las mercancias, se aceptard como base para la valoracion.

3. En los descuentos por cantidad, se tendra en cuenta la cantidad total
negociada que se expedira en un determinado periodo, asi se trate de
entregas parciales.

4. No se aceptaran los descuentos de carécter refroactivo, debido a que el
importe del descuento representa un monto que se ha pagado ya al
vendedor, y, por consiguiente, forma parte del precio realmente pagado,
es decir, forma parte del pago total que por las mercancias importadas se
haya hecho o se vaya a hacer al vendedor y en consecuencia forma parte
del valor en aduana.
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5. El valor de transaccién no podra ser rechazado por el solo hecho de
que el valor declarado por las mercancias sea inferior a los precios
corrientes de mercado de mercancias idénticas o similares. Un precio
inferior a los precios corrientes de mercado se aceptard, siempre que el
valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar,
segun lo indicado en el articulo anterior.

6. El precio resultante de practicas de “dumping’, subvenciones o primas
a la exportacién, podra ser aceptado a efectos de la valoracion, si es el
que realmente ha pagado o va a pagar el comprador al vendedor y se
cumplen los demdés requisitos sefalados en el articulo 5 de este
Reglamento. Para combatir estas practicas se utilizarén las normas que
existan sobre el particular, conforme a lo previsto en el articulo 23 de la
Decision 571"

60. Asimismo, segtin el articulo 49 de la Resolucién 846 se determinan los
“factores de riesgo” de la siguiente manera:

“Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la
autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes
aspectos, entre otros: (...) p) Niveles anormales de descuento.

(...)
Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o
cualquier otro que pueda surgir, se hubiere defectado una duda

razonable, la autoridad aduanera debera dejar constancia escrita sobre el
hecho encontrado, con la indicacion de los justificativos correspondientes.
Fundamentada la duda, se dara inicio a la investigacién pertinente del
valor, dandole la oportunidad al importador para que pueda aportar las
pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 16,
17 y 18 de la Decision 571", (Lo subrayado es nuestro)

61. Segln Julia Inés Sanchez, “resulta importante tener en cuenta que para Ia
verificacion de un precio declarado, el precio realmente pagado o por
pagar también puede ser el resultado de la aplicacion de una rebaja o
descuento concedido por el vendedor; por ejemplo, por cantidad, por pago
al contado, para compensar deficiencias de entregas anteriores, etc.”.
Agrega la autora que “dichos descuentos podran ser aceptados por la
autoridad aduanera para la valoracién de las mercancias y no deben ser
objeto de ajuste, en la medida en que estén relacionados con las
mercancias objeto de valoracién, que beneficien reaimente al comprador,
que se otorgue a cualquier comprador en iguales condiciones, que se
distingan en la factura comercial del precio de la mercancia y que no se
trate de un descuento retroactivo™.

62. El Comité Técnico de Valoracion en Aduana expresd que, segun el
articulo 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicacion del Art. VII del Acuerdo

? En: "Valoracién Aduanera”. Secretaria General de la Comunidad Andina, Proyeclo de Cooperacion UE-CAN.

Asistencia Relativa al Comercio |. Primera edicion Julio 2007, AUTORA: Julia Inés Sanchez,

&,.
Q. : 22
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63.

64.

85.

General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el valor de
transaccion es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancias
importadas, por lo tanto, el descuento por pago al contado debera
aceptarse al determinar el valor de transaccién.

Asimismo, el Comité Técnico de Valoracion en Aduana expres6é que
cuando el comprador puede beneficiarse de un descuento por pago al
contado, pero en el momento de la valoracion el pago no se ha efectuado,
todavia, se aceptara como base para el valor de transaccioén segun el
antes mencionado articulo 1 el importe que el importador tiene que pagar
por las mercancias. Los métodos para determinar el importe por pagar
pueden ser diferentes, por ejemplo, podria aceptarse como prueba
suficiente una constancia en la propia factura, o podria servir de base
para la decision una declaracion del importador sobre el importe que tiene
que pagar, sin perjuicio de una comprobacion y de la aplicacion eventual
de los articulos 13 y 17 del Acuerdo sobre Valoracion'®.

El Comité Técnico de Valoracion en Aduana ha expresado la opinién
siguiente:

“El importe del descuento representa un importe que se ha pagado ya al
vendedor, y, por consiguiente, esta cubierto por la nota interpretativa del
articulo 1 relativa al "precio pagado o por pagar”, en la que se especifica
que el precio realmente pagade o por pagar es el pago total que por las
mercancias importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al
vendedor. Asi pues, el descuento forma parte del precio pagado y a
efectos de valoracion, debe incluirse en el valor de transaccion. El trato
que las aduanas deben aplicar a la transacciéon anterior que origind el
crédito, tiene que ser independiente de la decisién sobre el valor en
aduana apropiado del envio que se estd despachando. La decision de
efectuar o no un ajuste en el valor del envio anterior depende de la
legislacion nacional”. (Lo subrayado es nuestro).

El Comité Técnico de Valoracion en Aduana expresé la siguiente opinién:

1. Los descuentos por cantidad son rebajas del precio de la mercancia
que el vendedor concede a los clientes segln las cantidades compradas
durante determinado periodo.

2. El Acuerdo sobre Valoracién del GATT no hace referencia alguna a una
cantidad patron que haya de tenerse en cuenta al decidir si el precio
realmente pagado o por pagar por las mercancias importadas constituye
una base valida para determinar el valor en Aduana segun el articulo 1.

3. Por lo tanto, se tendra en cuenta para la valoracién la cantidad en base
a la cual se ha fijado el precio unitario de las mercancias objeto de
valoracion, cuando éstas se vendieron para su exportaciéon al pais de
importacion. Asf pues, los descuentos por cantidad se dan solamente

10

Decision 571
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66.

67.

68.

69.

cuando se demuestra que un vendedor determina el precio de su
mercancia ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad de
marcancias vendidas. Hay dos categorias generales de descuentos:

1. Aquellos que han sido fijados antes de la importacion de las
mercancias; y,

2. Aquellos que han sido fijados después de la importacién de las
mercancias.

En el presente caso, el precio realmente pagado o por pagar que se
obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptara
siempre que: “en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se
distinga del precio de la mercancia y se identifique el concepto y cuantia
de la rebaja”,

En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben distinguir del precio
de la mercancia y se deben identificar el concepto y la cuantia de Ila
rebaja, sea en la factura comercial o en el contrato de compraventa. Basta

que ello se pruebe con cualquiera de ambos documentos.

Para el caso de autos, el valor de aduana estd dado por el monto
efectivamente pagado por Southern Peru Copper Corporation,
independientemente de si el descuento otorgado por dicho proveedor se
encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial, ya
que ello puede ser probado también a través del contrato de
compraventa. Por lo tanto, la indicacion del descuento en la_factura
comercial no constituye un_requisito esencial para_establecer su real
existencia, pues dicho descuento puede ser validamente acreditado con el
contrato de compraventa.

Finalmente, es importante resaltar lo sefialado en ol articulo 9 de la
Resolucion 846 que “el valor de transaccion no podra ser rechazado por
el solo hecho de que el valor declarado por las mercancias sea inferior a
los precios corrientes de mercado de mercancias idénticas o similares. Un
precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptara, siempre
que el valor declarado corresponda al precio reaimente pagado o por
pagar”.

En el presente caso, la Sala Consultante debera analizar si en el contrato
de compra venta se identifica el descuento otorgado por el proveedor.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El juez que conozca un recurso extraordinario por encima

de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene
24
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SEGUNDO:

que hacer primar el orden comunitario andino, lo que
implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no
cuente con la correspondiente interpretacion prejudicial,
generando con esto que todos los operadores juridicos se
inserten en el sistema juridico comunitario de una manera
adecuada. Este juez nacional, independientemente de las
causales que haya esgrimido el recurrente, esta investido
de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden
supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera
funcion es examinar si el juez de ultima instancia cumplié
con su mision de solicitar la interpretacion prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que
conozca un recurso extraordinario siempre debe tener
presente que la consulta prejudicial es esencial, basica y
angular para el funcionamiento del sistema de integracion
subregional; por esta razon, se justifica la accién de anular
la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez
extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las
normas comunitarias que se refieren a la interpretacion
prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias
alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez
extraordinario llegare a verificar que si se realizd la
consulta prejudicial, su accidn consecuente seria la de
resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias
esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraria de
manera adecuada el sistema de colaboracion entre el juez
nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la
sentencia por la omisidon mencionada, de conformidad con
las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna
de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé asi, devolvera el asunto
al juez que debid solicitar la interpretacion para que
subsane su omisién y emita una nueva sentencia,
acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez
competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste
debe solicitar ia interpretacion prejudicial como si fuera
el juez de unica o dltima instancia, para asi poder emitir
en debida forma la sentencia.

La Sala consultante debe aplicar la norma comunitaria con

preferencia a las normas nacionales e internacionales, y
so6lo aplicar éstas en los casos en que ia norma comunitaria
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TERCERO:

CUARTO:

no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no
contravengan el Derecho Comunitario. Sin embargo, en el
presente caso se evidencia por parte de este Tribunal que
existe una comunitarizacion de la normativa GATT-OMC al
ser eésta precisamente la que regula y confiere los métodos
para efectuar la valoracion aduanera, y precisamente las
normas de la OMC son las que van a dar los lineamientos a
la Sala Consultante para que pueda aplicar al caso en
estudio.

Conforme lo sefala la OMC, la valoracion en aduana debe
basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de
las mercancias objeto de valoracién, que se indica por lo
general en la factura, el cual se entiende como el primer
método a utilizarse por las autoridades. El valor en aduana
basado en el método del valor de transaccion depende en
gran medida de los documentos presentados por el
importador.

En el presente caso, el precio realmente pagado o por
pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos
o rebajas, se aceptara siempre que: “en la factura
comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del
precio de la mercancia y se identifique el concepto y
cuantia de la rebaja”. En otras palabras, los descuentos o
rebajas se deben distinguir del precio de la mercancia y se
deben identificar el concepto y la cuantia de la rebaja, sea
en la factura comercial o en el contrato de compraventa.
Basta que ello se pruebe con cualquiera de ambos
documentos.

Para el caso de autos, el valor de aduana esta dado por el
monto efectivamente pagado por Southern Per(d Copper
Corporation, independientemente de si el descuento
otorgado por dicho proveedor se encontraba consignado
expresamente o no en la factura comercial, ya que ello
puede ser probado también a través del contrato de
compraventa. Por lo tanto, la indicacion del descuento en la
factura comercial no constituye un requisito esencial para
establecer su real existencia, pues dicho descuento puede
ser validamente acreditado con el contrato de compraventa.

Finalmente, es importante resaltar que el valor de
transaccién no podra ser rechazado por el solo hecho de
que el valor declarado por las mercancias sea inferior a los
precios corrientes de mercado de mercancias idénticas o
similares. Un precio inferior a los precios corrientes de
mercado se aceptara, siempre que el valor declarado
corresponda al precio realmente pagado o por pagar.
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De acuerdo con el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el
proceso interno, debe adoptar la presente interpretacién. Asimismo, debera
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el parrafo tercero del
articulo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretacion Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopcion. |

Cecilia Luisa Ayl Quinteros Leonor Perdomo Perdomo"

MAGISTRADA 1'?) MAGISTRADA

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

ff.? W&?
Luis José Diez Canseco
PRESJDENTE

Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

PROCESO 206-IP-2014

La seifiora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretacian Prejudicial, toda vez que
renunci¢ al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina con posterioridad a su
adopcion y antes de [a suscripcion de la misma.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 208-1P-2015

Interpretacion prejudicial del articulo 115 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, solicitada
por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Primera.

Disefio industrial: SANITARIO INFANTIL.

Demandante: ALFAGRES S.A.

Proceso interno 2008-00288-00.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San
Francisco de Quito, a los siete dias del mes de diciembre del afio dos mil
quince

VISTOS:

El Oficio 1237 de 28 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido
en este Tribunal, via correo electrénico, el mismo dia, por medio del cual el
Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, remitié a este Organo Jurisdiccional la
solicitud para que proceda a la interpretacion prejudicial del articulo 115 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, dentro del proceso
interno 2008-00288-00;

El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidid
admitir a tramite la referida solicitud de interpretacion prejudicial por cumplir
con los articulos 32 y 33 del Tratado de Creacion del Tribunal y con los
requisitos contemplados en el articulo 125 del Estatuto; v,

A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentacion allegada estimé procedente
destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente

solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.



GACETA OFICIAL @ 18/04/2016 30 de 65

Demandante: ALFAGRES S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
Republica de Colombia.

Tercero interesado: COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.
— COLCERAMICA S A.

Hechos.

El 7 de febrero de 2005, la Compania Colombiana de Ceramica S.A. —
Colceramica S.A. (en adelante, Colceramica) solicitd el registro del diseho
industrial SANITARIO INFANTIL.

Publicado el extracto correspondiente en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, Ceramica lItalia S.A. y Decorceramica S.A. presentaron
oposiciones a la citada solicitud de registro de disefio industrial, sobre la
base de la existencia de anterioridades que desvirtuarian la novedad del
disefio industrial solicitado.

El 12 de junio de 2007, mediante Resolucion 17340, el Jefe de la Division de
Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
denego el registro solicitado, por considerar que el diseno industrial carece
de novedad de conformidad con el articulo 115 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

El 23 de julio de 2007, Colceramica presento recurso de reposicion contra la
Resolucion 17340.

El 28 de mayo de 2008, mediante Resolucion 16696, la Jefe de la Division
de Nuevas Creaciones de la SIC revocd la Resolucion 17340 y, en
consecuencia, concedid el registro del disefo industrial.

Mediante escrito de julio de 2008, admitido a tramite el 23 de noviembre de
2009, ALFAGRES S.A. interpuso accion de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las Resoluciones 17340 y 16696.

El 24 de abril de 2014, la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado de la Republica de Colombia resolvid
suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la
interpretacion prejudicial del articulo 115 de la Decision 486.

Argumentos de la demanda.

ALFAGRES S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

En materia de disefos industriales, la condicion basica de registrabilidad es
la novedad. En este sentido, no se puede considerar novedoso lo que se

hubiere hecho accesible al publico consumidor con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de registro del disefio industrial.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

El disefio industrial SANITARIO INFANTIL, publicado en la pagina web
www.dekorus.com con anterioridad a la fecha de solicitud del disefio
industrial solicitado por Colceramica, hacia referencia a un disefo industrial
con las mismas caracteristicas que este ultimo.

Dado que existio comercializacidon previa, para la fecha de solicitud de
registro del disefio industrial SANITARIO INFANTIL, dicho disefio carecia de
novedad y, por lo tanto, la concesion de este registro contraviene el articulo
115 de la Decision 486.

Argumentos de la contestacion a la demanda.
La SIC presentd contestacion a la demanda manifestando que:

El articulo 115 de la Decision 486 en ningun momento se refiere a que la
novedad depende o no del titular del disefo. Dicho articulo establece una
falta de novedad, si el disefio fue publicado con anterioridad a la fecha de
presentacion sin importar el medio, ni la entidad o quien lo publique. Es asi
como al hacer referencia al concepto técnico, donde se expone una
diferencia en la “curvatura del tazén”, como bien lo dice el mencionado
concepto, cabe senalar que, en la perspectiva en que se muestra el
antecedente no es posible asegurar que el tazdén presente la misma
curvatura, la cual se ve claramente en la vista lateral de la presente solicitud,
observandose asi diferencias.

Cabe precisar que aunque el articulo 17 de la Decision 486 se aplique
igualmente a los disefos industriales, ésta no obra de la misma forma que
en el caso de las patentes, puesto que el ano precedente en mencidon hace
referencia al tiempo que se tiene para la invocacion de una prioridad, lo que
para el caso de los disefios industriales es de 6 meses.

Al presente disefo, le es aplicable el articulo 17 literal ¢) de la Decision 486,
el cual cobija las publicaciones hechas hasta con 6 meses de anterioridad y
es claro que no existe similitud con respecto a los disefios presentados en
las oposiciones.

Argumentos de la contestacion de la demanda por parte del tercero
interesado.

COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. — COLCERAMICA S.A.
present6 contestacion a la demanda manifestando que:

Obra en piezas procesales la cesion material y juridicamente valida que
sobre la creacion SANITARIO INFANTIL, hizo el disefador Juan Carlos
Rivas Gonzalez a favor de Colceramica. Asi las cosas, se acredita que
Colceramica obtuvo el derecho sobre el disefio industrial SANITARIO
INFANTIL directamente de su disenador.
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15.

16.

17.

18.

19.

El disefio industrial SANITARIO INFANTIL fue divulgado en la pagina web
www.dekorus.com antes de ser solicitado. No obstante, la fecha que
corresponde a la pagina de internet citada de oficio por la SIC tiene fecha de
30 de agosto de 2004, es decir, el antecedente que trae a colacion el
demandante, no afecta la novedad del disefio industrial del SANITARIO
INFANTIL, por haber acontecido aproximadamente 5 meses antes de la
radicacion de la solicitud del citado disefio industrial y por haber sido
obtenido por parte de un tercero directamente de su disefiador.

El antecedente invocado no afecta la novedad en la medida en que la
divulgacion ocurrié dentro del afo inmediatamente anterior a la solicitud de
registro y fue realizada por un tercero que obtuvo el disefio mencionado
directamente de Juan Carlos Rivas Gonzalez. En consecuencia, el diseno
industrial SANITARIO INFANTIL, a la fecha de la solicitud de registro,
satisfacia el requisito de novedad, a la luz de lo establecido en los articulos
115 y 133 de la Decision 486. Por consiguiente, la solicitud de registro del
disefio industrial SANITARIO INFANTIL cumplié con los presupuestos
necesarios para que su registro fuere concedido por la SIC.

B. INTERPRETACION PREJUDICIAL.

Que, el articulo 115 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, forma parte del ordenamiento juridico comunitario, conforme lo
dispone el literal c) del articulo 1 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento juridico comunitario, con el fin de
asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los Paises Miembros;

Que, el Tribunal interpretara el siguiente articulo:

Solicitado: 115 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.’

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Definicion y naturaleza del disefio industrial. Requisitos y efectos de
su registro.

2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias
secundarias.

1 “Articulo 115.- Seran registrables disefios industriales que sean nuevos. Un disefio
industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de ta fecha de prioridad
validamente invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento,
mediante su descripcion, utilizacion, comercializacion o por cualquier otro medio. Un disefo
industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto
a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas
realizaciones.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

3. Comparacion entre disefios industriales.
D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DEFINICION Y NATURALEZA DEL DISENO INDUSTRIAL.
REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO.

El Tribunal interpretara el presente tema, en virtud a que el proceso interno
versa sobre la solicitud de registro del disefo industrial SANITARIO INFANTIL.

El articulo 113 de la Decisidon 486, considerara como disefio industrial “la
apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunion de lineas
o0 combinacién de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseno
industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que
reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de
su preferencia estética; asi, el fabricante buscara aquellas formas para sus
productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante
en el consumidor para la eleccion de los productos en el mercado, puede
radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseno
industrial consiste en la innovacién de la forma, incorporada a la apariencia
externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°.
1235 de 23 de agosto de 2005, Disefio Industrial: BLOQUE DE CONEXION).

Por lo que, tomando el concepto del articulo 113 de la Decisién 486,
encontramos que la reunion de lineas, combinacién de colores y demas
opciones, solo deberan poseer una finalidad estética, dado que si la innovacion
se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaria configurando la
figura del disefio industrial. En este sentido, seran so6lo los elementos
ornamentales (apariencia) los que le otorgan al disefio industrial su categoria.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual define a los disefos
industriales como “el derecho garantizado (...) para proteger los originales,
decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un articulo o producto
industrial que resulte de una actividad del disefio” (DISENO INDUSTRIAL EN
PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication
N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229).

Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir
que si una creacion de forma que cumple una funcién técnica, puede ser
separada del efecto técnico producido, esta creacién puede ser protegida por
la figura del disefo industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser
separada, la proteccion adecuada seria por medio de la figura del modelo de
utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la proteccion otorgada al
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26.

27.

28.

30.

disefio industrial no se extiende a todo lo que en un disefio sirva solo para
obtener un resultado técnico.

Las caracteristicas elementales de los disenos industriales se pueden resumir
en que el diseno industrial solo concierne al aspecto del producto (su
fisonomia), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir funcién
utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que debera conferir un
aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgandole una
fisonomia nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la
vista del consumidor y no en el disefio interior del producto; y, finalmente
aplicarse a un articulo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial’.
(Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1585 de 13 de febrero de
2008, marca: ENVASE CARACTERISTICO grafico. Jurisprudencia recalcada
en los procesos 150-1P-2011, 122-1P-2012, 140-1P-2013, entre otros).

Requisitos y Efectos del registro.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre
el disefio industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su
titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las
limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a
salvaguardar la funcién econémica y comercial de esa figura de la Propiedad
Industrial. En consecuencia, toda persona, fisica o juridica, para poseer el

- derecho de exclusividad sobre su disefio industrial y poder tener la facultad

de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-1P-2002,
publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002).

Una vez reconocido por la Ley, el titular podra hacer uso de los derechos
que ese registro le otorga como lo expresa el articulo 129 de la Decision
486: “El registro de un disefo industrial conferira a su titular el derecho a
excluir a terceros de la explotacion del correspondiente disefio. En tal virtud, el
titular del registro tendra derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice
comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el disefio industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseno industrial se basa en su
novedad, sobre la base del articulo 115, el Tribunal entiende, que un disefio
industrial sera nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad
invocada no se hubiera hecho accesible al publico, en cualquier tiempo vy lugar,
ya sea mediante su descripcion utilizacién, comercializacion o cualquier otro
medio. lgualmente, un disefo industrial no sera considerado nuevo cuando se
sustenta en diferencias secundarias con otros disenos industriales.

Por otra parte, el articulo 116, contiene las causales que impiden el registro
de un diseno industrial, las cuales se resumen en:



GACETA OFICIAL @ 18/04/2016 35 de 65

31.

a.

b.

Proteccion de la moral y el orden publico. Esta causal prohibe el
registro de un diseno industrial, cuya explotacion comercial en el Pais
Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y
al orden publico, es decir, la norma precautela y protege la moral y el
orden publico.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotacion comercial
del diseno industrial solicitado, no sera considerado contrario a la
moral o al orden publico, unicamente por el hecho de que exista
disposicion legal, o en su caso administrativa, que prohiba o que
regule dicha explotacion.

Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no seran registrables
los disefios industriales cuando no exista ningun aporte del disehador
en los disefos cuya apariencia estuviera dada: 1. Por consideraciones
de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la
realizacion de una funcion técnica.

El tema sera desarrollado en un acapite posterior.

La forma que permita que el producto sea montado mecanicamente o
conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad,
tenemos a los disefos industriales, que consistan unicamente en una
forma cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el
producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente o
conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibicidn acepta como excepcidén cuando se trate de productos
donde el disefio constituya una forma destinada a permitir el montaje
o la conexién multiple de los productos o su conexidon dentro de un
sistema modular.

Ahora bien, el tema acerca del disefo industrial ha sido analizado en el
documento elaborado por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a
continuacion:

“Elementos comunes en la definicion de disefio industrial
En las definiciones de disefo industrial que figuran en los textos juridicos
..) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los

disenos industriales como objeto de proteccién, a saber:

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los disefios

industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad
es una condicidon para que el disefio industrial sea reconocido.
Al incorporarlos en un producto especifico, la forma o la
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apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser
“visualmente apreciados”. Se exige también que el disefio
quede a la vista durante el uso normal del producto por su
usuario. Ese aspecto es particularmente importante en
relacién con los productos que cambian de aspecto durante el
uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de
una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el
exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del
producto. Analogamente, la forma de un sofa-cama en
posicion plegada y en posicion extendida deben considerarse
como parte del disefio del producto. La visibilidad tiene
también importancia en lo que se refiere a las partes y
componentes de productos mas grandes, por ejemplo, los
recambios de maquinas, automéviles o electrodomésticos. A
ese respecto, en la Directiva de la Unidn Europea’® se
establece que solo se considerara que el dibujo o modelo
aplicado o incorporado a un producto que constituya un
componente de un producto complejo reune las condiciones
para ser protegido si el componente, una vez incorporado al
producto complejo, sigue siendo visible durante la utilizacién
normal de este Gltimo. Se aclara también que por “utilizacion
normal” se entiende la utilizacién por parte del consumidor
final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservacion o
reparacion. A tenor de esa condicion, la forma de partes y
piezas del motor de un automoévil que no sean visibles durante
la utilizacion normal del vehiculo quedaria fuera del alcance
de la proteccion de los disefios.

b) Apariencia especial. El disefio concede al producto en el que
estd incorporado una apariencia particular. Ademas, hace que
un articulo parezca diferente y sea mas atractivo para el
consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado
de la opcidén que toma el disefador entre un gran numero de
medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el
volumen, los colores y lineas, el material y la textura, y el
tratamiento de la superficie.

c) Aspectos no técnicos. Los disefos industriales se limitan
exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de
lado las caracteristicas técnicas o funcionales del mismo.
Aungue el aspecto exterior de un producto depende tanto de
la funcién para la que se haya previsto como de la estética,
sOlo las caracteristicas del aspecto exterior que no obedezcan
exclusivamente a criterios técnicos podran protegerse a titulo
de diseno. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos
que se apliquen a la superficie del producto (caracteristicas

2 Directiva de la Union Europea, Articulo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y
modelos comunitarios (Articulo 4.2) figura una disposicién idéntica.
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32.

33.

34.

35.

36.

bidimensionales), de la forma del producto (caracteristicas
tridimensionales) o, lo que es mas comln, de una
combinacién de ambos tipos de caracteristicas.

d) Incorporacion en un articulo utilitario. Los disefos
industriales tienen por finalidad su incorporacién en articulos
utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades Uutiles y
funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos
puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El
requisito de que el disefio pueda incorporarse en un producto
atil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el
producto sea mas atractivo sin impedir por ello que
desempefie las funciones para las que se haya creado. En
algunas leyes se exige de forma expresa que el disefio sirva
de modelo o tipo para la fabricaciéon de un producto industrial
0 que tenga aplicacion industrial. En otras leyes se menciona
que los disefios pueden también aplicarse a los productos de
artesania”. (Novena Sesion de la OMPI, titulada “Comité
permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos
Industriales e indicaciones geograficas” Ginebra, Octubre,
2002).

2. LA NOVEDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD.
DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

La demandante sefial6 que el disefio industrial solicitado no cumple con los
requisitos para ser registrado y que, basicamente, no cumple con el requisito
de novedad aplicable a las patentes, es decir que no se hubiera hecho
accesible al publico consumidor.

Respecto de estas afirmaciones, la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia manifiesta que los actos administrativos expedidos
por dicho Organismo a través de la Division de Nuevas Creaciones y el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos y se
ajustan a derecho de acuerdo con las normas legales correspondientes.

Por su parte, el tercero interesado sefiald que el disefio industrial solicitado
cuenta con el requisito de novedad.

El problema central del proceso interno es determinar si el disefio industrial
solicitado SANITARIO INFANTIL cumple con el requisito de novedad, por lo
tanto, el Tribunal interpretara el tema.

El requisito de la novedad constituye una cualidad intrinseca y esencial para
la proteccién del disefio industrial.



GACETA OFICIAL @ 18/04/2016 38 de 65

37.

38.

39.

Como se menciond precedentemente, un disefo industrial es nuevo si antes
de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no
hubiese sido accesible al publico mediante su descripcion, utilizacion,
comercializacién o cualquier otro medio. Igualmente, un disefio industrial es
nuevo cuando no presente unicamente diferencias segundarias respecto
diseno industrial.

Para determinar la novedad de un diseno industrial, la doctrina establece los
siguientes criterios:

(1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado
momento;

(2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un
determinado momento.

(OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los
modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp.
371 yss.):

En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el
correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de
Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica®
a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sbélo se puede tomar como nuevo lo que no se
encuentra en el conocimiento del creador del disefio industrial®, mientras que
en el criterio (3), un disefio industrial sera nuevo si en el momento de la
presentacion de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo
conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un circulo
especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un disefio industrial “(...) habra
que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el
patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de
referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparacion resulta que la
creacion de forma no esta comprendida en el patrimonio de las formas
estéticas aplicadas a la industria, la misma sera nueva. En el caso contrario,
la creacién de forma carecera del requisito de novedad por existir una
anticipacion perjudicial para la novedad™.

El articulo 115 sehala que los antecedentes sobre los cuales debera ser
analizada la novedad, podran consistir en disefios industriales que hayan
sido accesibles al publico por descripciones, usos, comercializacion o
cualquier otro medio.

3 Dicha novedad es conocida en el derecho aleman como “novedad objetiva”.
Dicha novedad es conocida en el derecho aleman como “novedad subjetiva”.
5 Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359.

10
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40.

42.

43.

El Tribunal ha sefalado:

“A diferencia de la Decision 344 (articulo 58, ultimo parrafo), la Decision 486
no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los disefos
industriales. La intencién del legislador comunitario era separar las dos
figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pas6 por alto la
distintividad que debe tener el disefio industrial para ser registrado. Es decir,
ademas de ser novedoso, el disefo industrial no puede consistir en formas
usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos
distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca
tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un disefio
industrial semejante y confundible con dicha marca no podria ser registrado.
Esto es coherente con los principios basicos del derecho de propiedad
industrial: permitir la transparencia en el mercado y la proteccién del publico
consumidor de productos y servicios. De permitirse disefos industriales
confundibles con otros signos distintivos, se estaria generando un defecto
irreparable en el comercio subregional.

Por lo anterior, el disefio industrial ademas de ser novedoso debe ser
distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la
capacidad intrinseca u extrinseca del disefio industrial para diferenciarse de
otros disefios industriales o signos distintivos en el mercado.

El registro de un diseno industrial confiere a su titular el derecho de excluir
a terceros de la explotacion de su disefio. También puede actuar contra
quien produzca o comercialice un producto cuyo disefo sélo presente
diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al disefio industrial
registrado”. (Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N° 2138 de
18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE
CHUPETAS).

Las diferencias secundarias.

En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presento el
diseno industrial solicitado SANITARIO INFANTIL respecto del disefno
industrial registrado son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretara el
tema.

El articulo 115 sefala que las diferencias que debe poseer el diseino
solicitado en relacién a disefios anteriores deben ser sustanciales y no
meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya
que ello no lo librara de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable.

El Tribunal ha senalado que: “El registro de un disefio industrial confiere a su
titular el derecho de excluir a terceros de la explotacion de su diseno.
También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto
cuyo diseno sélo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea

11
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44.

igual al disefio industrial registrado”. (Proceso 187-1P-2014, aprobado el 13
de mayo de 2015).

Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado:

“En este sentido, para establecer si un disefo industrial posee
novedad, deberd compararse la impresidon en conjunto del disefo
solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en
dicha comparacion se considerara que no es nuevo no solo un disefo
industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que
difiera de otro sélo en caracteristicas secundarias.

Las diferencias secundarias solo podran ser determinadas cuando la
impresion general que produzca el disefo industrial en los circulos
interesados del publico consumidor, difiera de la producida por
cualquier otro disefio que haya sido puesto a su disposicion con
anterioridad. Asimismo, debera el nuevo disefio conferir un valor
agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que
sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor
quien determinara si las diferencias existentes entre los disefnos
industriales comparados son sustanciales o no, en su eleccion de los
productos en el mercado.

Dado que la finalidad del disefio industrial es brindar una apariencia
atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias
sustanciales entre dos disefios es determinado por la eleccién del
consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto
adquirir cualquiera de los dos productos en comparacion, las
diferencias seran irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos
productos por ser mas atractivo estéticamente, las diferencias son
consideradas relevantes, y por lo tanto se entendera que las
diferencias entre ambos son sustanciales”. (Proceso 71-IP-2005, ya
citado).

Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Una vez que la oficina de registro
se ubique en la posicion del consumidor medio y, de esta manera,
establezca las diferencias secundarias entre los disefios en conflicto, debera
hacer la comparacion utilizando las siguientes reglas:

- Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a
registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.

- La comparacién entre disefios industriales debera hacerse partiendo
de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las
formas del disefo, relieves y forma caracteristica del producto, para
establecer si el diseno que se pretende registrar tiene una
contundencia suficiente frente al registrado, para evitar asi la
confusion en el publico consumidor sobre el origen empresarial del

12
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producto identificado con el signo tridimensional que se pretende
registrar”. (Proceso 187-1P-2014, ya citado).

3. COMPARACION ENTRE DISENOS INDUSTRIALES.

46. En la comparacion entre disefios industriales se aplicara lo dispuesto para la

comparacion entre una marca tridimensional y un disefio industrial, la cual
indica que deberd hacerse partiendo de los elementos que aportan
distintividad en cada caso, como las formas del disefio, relieves y forma
caracteristica del producto, para establecer si el disefio que se pretende
registrar tiene una contundencia suficiente frente al disefio industrial ya
registrado, para evitar asi el riesgo de confusion en el publico consumidor.

En virtud a lo expuesto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el
siguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Segun la legislacion comunitaria se considera como disefio
industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier
reunion de lineas o combinacioén de colores, o de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracién, textura o
material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Para que un disefio industrial sea registrable, ademas de ser novedoso, no
debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en
los articulos 135 y 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

Un diseno industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del
producto al que se aplique, dotandolo de una apariencia distinta a la que
tenia. Si la creaciéon no estd comprendida en el patrimonio de las formas
estéticas aplicadas a la industria, la misma sera nueva, siempre que las
diferencias no sean sélo secundarias respecto de las formas existentes.

SEGUNDO: Las diferencias secundarias so6lo podran ser medidas, cuando la
impresion general que produzca en los circulos interesados del publico
consumidor, difiera de la producida por cualquier otro disefio que haya sido
puesto a su disposicion con anterioridad. Asimismo, el disefio con
diferencias sustanciales debera conferir un valor agregado al producto,
expresado en su apariencia estética.

TERCERO: En la comparacion entre disefios industriales se aplicara lo
dispuesto para la comparacion entre una marca tridimensional y un disefio
industrial, la cual indica que debera hacerse partiendo de los elementos que
aportan distintividad en cada caso, como las formas del disefio, relieves y
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forma caracteristica del producto, para establecer si el disefio que se
pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al disefio
industrial ya registrado, para evitar asi el riesgo de confusién en el publico
consumidor.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 35 del Tratado de Creacién
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional
consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debera adoptar la
presente interpretacion prejudicial. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el parrafo tercero del articulo 128 del Estatuto
vigente.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del
Tribunal, firman la presente Interpretacion Prejudicial los Magistrados que
participaron en su adop ion.

~
i
‘.

MAGISTRADA MAGIST DA

A2t 7 { Z//
Hernan omero Zambrano Luis « e z a eco Unez
AGISTRADO GISTRADO

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
erpretacion Prejudicial la Presidente y el Secrez/;;g

Cecilia L a Aylto/Qumt?s Leonor Perdomo Perdomo ©

Lo

Notifiguese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

Proceso 208-1P-2015

6 La Sefiora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Iinterpretacion
Prejudicial, toda vez que renuncié al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina con posterioridad a su adopcién y antes de la suscripcion de la misma.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 231-1P-2015

interpretacién prejudicial, a solicitud de la corte
consultante, de los articulos 135 dltimo parrafo, 136
literal a), 224 y 228 de la Decisién 486 de 14 de
septiembre de 2000, expedida por ia Comision de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1, Quito, Republica del Ecuador.
Expediente Interno N° 17811-2013-9558. Actor: PAN
AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
(SUCURSAL ECUADOR). Marca: PAN AMERICAN
LIFE ECUADOR & DISENO DE GLOBO TERRAQUEO
(mixta).

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchan.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los
dos dias del mes de marzo de dos mil dieciseises, en Sesion Judicial
procede a resolver la solicitud de Interpretacion Prejudicial formulada por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, Republica
del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 2190-TD-DC de 30 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el
13 de mayo de 2015, procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1, Quito, Republica del Ecuador, por medio del cual se
remite solicitud de interpretacion prejudicial con motive del proceso interno
N° 17811-2013-9558.

Que, la salicitud de interpretacion prejudicial y sus anexos cumplen con los
requisitos comprendidos en el articulo 125 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, asi como con las exigencias del articulo
33 del Tratado de Creacién, por lo gue su admision a tramite fue
considerada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.
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A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacion allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:

Partes:

Demandante: PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
(SUCURSAL ECUADOR).

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATQRIANO
DE PROPIEDAD INTELECTUAL. REPUBLICA
DEL ECUADOR.

DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
REPUBLICA DEL ECUADOR.

Tercero Intersesado: CONTICORP S.A.
HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la
demanda y otros de la solicitud de interpretacion prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los
siguientes:;

1. La Compaifiia PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
(SUCURSAL ECUADOR), solicito el 28 de julio de 2005 el registro de
la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISENO DE
GLOBO TERRAQUEO, para proteger los siguientes servicios
comprendidos en la Clase 36 de la Clasificaciéon Internacional de
Niza: “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios
inmobiliarios”.

2. E! 2 de marzo de 2006, la compafiia CONTICORP S.A., presentt
oposicién sobre la base de su marca mixta PANAMERICAN,
registrada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la
Clasificacion Internacional de Niza: “seguros y negocios financieros”.

3. El 20 de septiembre de 2007, el Director Nacional de Propiedad
Industrial, mediante Resolucién No. 000090892, acept6 la oposicion
presentada por CONTICORP S.A., y negé el registro solicitado.

4. La sociedad PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
(SUCURSAL ECUADOR), present6 recurso de plena jurisdiccion o
subjetivo contra el anterior acto administrativo.
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El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito,
Republica dei Ecuador, solicit6 interpretacion prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la accion en los siguientes argumentos:

6.

Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles. Si bien es
cierto que poseen un elemento fonético-auditivo similar, al hacer un
analisis en conjunto se generan impresiones diferentes.

Indica que la sociedad PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE
COMPANY (SUCURSAL ECUADOR), tiene derechos adquiridos
sobre la denominacion PAN AMERICAN LIFE, ya que la tiene
registrada como marca en la Clase 36 de la Clasificacion
Internacional de Niza (Certificado No. 8813-03). También es titular de
la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR, GENTE
CONFIABLE DE POR VIDA.

Sostiene que el signo solicitado para registro es ampliamente
conocido en el rubro de los seguros y, por lo tanto, incurre en las
previsiones contenidas en el ultimo parrafo del articulo 135 de la
Decision 486.

Argumenta que PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISENO DE
GLOBO TERRAQUEO es ampliamente conocido en importantes
segmentos del ambito nacional relacionados con el negocio de los
seguros.

Argumentos de la contestacion de la demanda.

Por parte del Presidente del INSTITUTO ECUATORIANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.

10. Manifiesta que es improcedente la demanda porque las pretensiones

carecen de fundamento legal.

11.Agrega que la Resolucion emitida por el Director Nacional de

Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho.

12.Impugna las pruebas que llegase a presentar ei actor.

Por parte del DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

13. Fija, domicilio judicial.

Por parte del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

14.Fija, domicilio judicial.
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Por parte del Tercero Interesado.

15.Tal y como se seiiala en el Oficio No. 2190-TDCA-DC, la sociedad
CONTICORP, pese a ser debidamente citada, no contesto la
demanda.

INTERPRETACION PREJUDICIAL:

16.La Corte consultante solicité la interpretacion prejudicial de los
articulos 135, 136, 224 y 228 de la Decision 486

17. Se hara la interpretacion solicitada, pero se restringira la
interpretacion del articulo 135 a su parrafo final, y la interpretacion del
136 a su literal a)’.

1

Decision 486

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (...)

No obstante lo previsto en los literales b), &), f), g) y h), un signo podra ser registrado como marca
si quien solicita el regisiro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais
Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquiride aptitud distintiva respecto de los produclos
o servicios a los cuales se aplica.

Articulo_136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando:

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

(..)

Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de |la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion

entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento enire los miembros del sector pertinenie dentro de cualquier
Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro;

c) la duracion, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique,

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
nototiedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que
se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo,

g) el valor contable del signo como activo empresarial,

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado temitorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamiento por el
fitular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

i} los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
Pais Miembro o en el exiranjero.
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C.

CUESTIONES A INTERPRETARSE.

18.En armonia con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la

A

moo ®

D.

A.

presente interpretacion prejudicial son los siguientes:

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion o de asociacién. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.

Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa simple y
compuesta.

La marca derivada.

El signo solicitado para registro y notoriamente conocido.

La distintividad adquirida o sobrevenida.

ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.
LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O

SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSION O DE ASOCIACION. LAS
REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

19.En el procedimiento administrativo interno se argumenté que el signo

mixto PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISENO DE GLOBO
TERRAQUEO es confundible con la marca mixta PANAMERICAN.
Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos
por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos
distintivos.

20. Para lo anterior se reitera io expresado en la Interpretacion

Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del
Proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad
relacionada especificamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relacién con los mismos productos ¢
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacién.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores
de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusién o de asociacién. Actualmente, la lista se ha extendido y
se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger
los signos distintivos segun su grado de notoriedad.?

2 PACON, Ana Maria, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA
é".‘- Q EN UNA ECONOMIA GLOBALIZADA". Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho articulo manifiesta
. lo siguiente:

¥

5
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& K

Sobre el riesgo de confusion o de asociacién, el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusién es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que esté adquiriendo otro (confusion
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee {confusion indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en confiicto y el origen empresarial
del producto, al adquiriio piense que el productor de dicho
producto y olra empresa tienen una relacién o vinculacion
econémica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretacion Prejudicial de 2
de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca:
“SHERATON").

Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo
confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su
registro se estaria atentando contra el interés del titular de la marca
anteriormente registrada, asi como el de los consumidores. Dicha
prohibicién, contribuye a que el mercado de productos y servicios se
desarrolle con transparencia y, como efecto, que ei consumidor no
incurra en error al realizar la eleccién de los productos o servicios
que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe
observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad
o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar
confusion o asociacion entre los consumidores. De la conclusién a
que se arribe, dependera la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ambitos:

“La realidad econdmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atracliva que
puede ser empleada en la promocion de productos o servicios distinlos. La creacién de esta
imagen no es casual, 5ino que obedece a una estralegia de markeling y a cuantiosos
desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucién del
valor atractive de la marca, uso parasitario de las represeniaciones positivas que condensa el
signo, utilizacion de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daiiarse
las asociaciones positivas que la marca suscila.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, solo
el primero (dilucién del valor alraclive de la marca} era merecedor de una proteccion ampliada.
Para ello la marca debia revestir determinadas caracteristicas, entre las cuales, era relevanle la
impiantacion del signo en practicamente la totalidad del publico de los consumidores. Se
cuestiono entonces si sélo este tipe de marcas debian merecer una proteccién conira los otros
riesgos sefalados. La conclusién a la que se Nego fue que el fundamento comin a estos riesgos,
no era fanto la gran implantacion que goza el signo en el tréfico econdmico, sino la reputacion
que condensa Ia marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dafiar negativamente.
Surgen enfonces los térmminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputacién’ para definir a este
nuevo lipo de signo que condensa una elevada reputacion y presligio que lo hace merecedor de
una proteccion mds alla de la regla de la especialidad”.

6
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1o cimili*ugd ertografica. Se da oor la semejanza de las leiras erire
los signos a compararse. La sucesion de vocaies, la longitud de ia
palabra o palabras, el numero de silabas, las raices o las
terminaciones iguales, pueden incrementar la confusion.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raices o
terminaciones, y cuando la silaba tonica en las denominaciones
comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin embargo, se
debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusion.

La similitud ideolégica. Se configura entre signos que evocan una
idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, debera proceder al cotejo de los
signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parametros:

- La comparacién, debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse
con una visibn de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
ortografica, auditiva e ideologica.

- En la comparacién, se debe emplear el método del cotejo
sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un analisis simultaneo, ya que el
consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo
hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya
que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusion o
de asociacion.

- Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el
lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar como el producto o servicio es
captado por el publico consumidor. El criterio del consumidor
medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en
frente de productos que se dirigen a la poblacion en general. El
Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relacién
entre el caracter distintivo de un signo, el criterio del consumidor
medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha
expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceplible de
representacion grafica. De conformidad con el articulo 135 literal
b) de la Decisién 486, la aptitud distintiva es uno de sus
elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro,
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sequn el cual no podran ser ragistrados cemo marcas los signos
que ‘carezcan de distintividad'.

Al respecto, y a manera de ilustracion, se transcriben criterios del
Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se
destaca que el cardcter distintivo de una marca ha de apreciarse,
por una parte, en relacién con los productos o servicios para los
que se ha solicitado el registro y, por ofra, en relacion con la
percepcién del publico al que va dirigida, y que esta formado por
el consumidor de dichos productos o servicios’; que no es
necesario que la marca permita que el pablico al que va dirigida
identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicacién concreta de su identidad’, pues ‘la
funcion esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor
o al usuario Ultimo el origen del producto o del servicio designado
por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-
88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de
registro van destinados a los consumidores en general, “se
supone que el publico correspondiente es un consumidor medio
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No
obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el
consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en
consideracion el hecho de que el nivel de atencion del consumidor
medio puede variar en funcién de la categoria de productos
contemplada (...)' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-
136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1° de septiembre del
2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretacién
Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca:
“TV COLOMBIA + GRAFICO".).

Los anteriores parametros, han sido adoptados por el Tribunal en
numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos
destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretacion Prejudicial de 24 de
mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en ia Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2008. Y
Proceso 62-1P-2006. Interpretacion Prejudicial de 31 de mayo de
2006. Marca: “DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006".

21.La corte consultante debe establecer e! riesgo de confusiéon que
pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las
reglas establecidas en la presente providencia para la comparacion
de este tipo de signos.

‘¥
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B. COMPARACION ENTRE SIGMOS MIXTOS CON PARTE

DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA.

22.En el proceso interno se debe proceder a la comparacién entre

signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta PAN
AMERICAN LIFE ECUADOR & DISENO DE GLOBO TERRAQUEO
y la marca mixta PANAMERICAN. Por tal motivo, es necesario
abordar el tema propuesto.

23.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretacion Prejudicial

de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-1P-2013:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno
grafico; el primero se compone de una o mas palabras que forman un
todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el
segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a
través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de
variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos?,
iconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a
través de la palabra o denominacién contenida en el conjunto. Sin
embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso,
puede suceder que el elemento predominante sea el elemento
grafico, que por su tamario, color, disefio y otras caracteristicas,
pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

‘I a marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el
registro del elemento nominativo como el gréfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su
integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-
2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
821 del 1 de agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA videos
2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha
inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,
las que por definicién son pronunciables, lo que no obsta para
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento

3 “£l emblema es una vanante, una especie de dibujo. El emblema representa gréficamente cualquier
ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE
MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pag. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (...)

Distintive formado por letras, abreviaturas, efc., peculiar de una empresa, conmemoracion, marca o
producto. {...)> DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA 223,
edicién. 2001.
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qréfico, teniendo en ruenta su tamafio, color y colocacion, cue
en un momento dado pueden ser definitivos. &l eiemento grafico
suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador
de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretacién prejudicial
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de
24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca:
GALLO. Interpretacién Prejudicial de 17 de noviembre de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante debera determinar el elemento caracteristico de
los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos
en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el grafico, en
principio no habria riesgo de confusién. Si por el contrario en los dos
es el elemento denominativo, el cotejo debera realizarse 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 las silabas o letras que poseen una funcién
diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender
c6mo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la silaba tonica de los signos a
comparar, ya que si ocupa la misma posicién, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la
sonoridad de la denominacion.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera
mas fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraria
c6mo es captada la marca en el mercado.

En atencion a que en €l caso bajo estudio los signos en conflicto se
encuentran compuestos por dos o mas palabras, se hace necesario
tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional debera
analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen,
y asi proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un
signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su

10
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registrabilidad, habra de examinarse especialmenie la relevancia
y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen
vocablos que dotan al signo de (...) la suficiente carga
semdntica que permita una eficacia particularizadora que
conduzca a identificar el origen empresarial (...)". (Sentencia del
Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo
vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al
signo, podra ser objeto de registro.” (Proceso 50-1P-2005.
Interpretacion Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de
julio de 2005. Caso: "CANALETA 907)".

24 En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo
de confusién o asociacion que pudiera existir entre los signos mixtos
PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISENO DE GLOBO
TERRAQUEO y PANAMERICAN, aplicando los criterios plasmados
en la presente providencia.

C. LA MARCA DERIVADA.

25.La demandante sostuvo que tiene derechos adquiridos sobre el signo
solicitado, ya que tiene registrada como marca en la clase 36 la
denominacién PAN AMERICAN LIFE. También afirma que es titular
de la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR, GENTE
CONFIABLE DE POR VIDA.

26.De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinara las
caracteristicas y los efectos de la marca derivada. Para esto, se
reitera lo expreso en ia Interpretacion Prejudicial de 4 de diciembre de
2007, expedida en el marco del proceso 140-IP-2007.

27.Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para
registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en
relacién con los mismos o conexos productos o servicios, donde el
distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no
sustanciales o elementos accesorios.

28.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada
jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relaciéon con las marcas
derivadas:

(...} en general, resulta admisible que el litular de una marca
registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no
sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este
hecho disminuya su proteccion, a fortiori se desprende que el
propietario de la marca inscrita podra presentar nuevas solicitudes
de registro respecto de signos que constituyan una derivacion de la
marca ya protegida, y, por fanto, del derecho previamente
adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ —como se las conoce en la
legislacion espariola (articulo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin
embargo, no pretenderan reivindicar productos distintos a los

11
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28.

30.

31.

32.

33.

amparados por el regisirc previo, pues en este caso no podra
considerarselas como una manifestacion del derecho conierido por
las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente
auténomo e independiente, por lo que el solicitante no podréd
pretender que el nuevo registro constituya la derivacion de un
derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el
Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca
inscrita podra presentar nuevas solicitudes de registro respecto de
signos que constituyan una derivacion de la marca ya protegida, y
por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva
solicitud comprenda la misma marca con variaciones no
sustanciales, y, ademas, que los productos reivindicados en la
solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada’
(Proceso 84-1P-2000. Interpretacion Prejudicial de 13 de junio de
2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
677, de 13 de junio de 2001)5.

Eil fenémeno de la marca derivada se diferencia claramente de las
marcas conformadas por una particula o elemento de uso comun,
descriptivo 0 genérico, ya que éstas poseen un elemento de usanza
general muchas veces necesario para identificar cierta clase de
productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras
caracteristicas de los productos; por tal razén, sus titulares no pueden
impedir que ofros usen esa particula o elemento en la conformacion de
otro signo distintivo.

El titular de una marca derivada, por el contrario, si puede impedir que
el rasgo distintivo comun pueda ser utilizado por otra persona, ya que
dicho elemento distintivo identifica plenamente los productos o
servicios que comercializa y, ademas, genera en el consumidor |a
impresion de que dichos productos o servicios tienen un origen comun

Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de una marca
derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, ya que la
oficina competente debera establecer si cumple con todos los
requisitos de registrabilidad.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relacion con la
oposicion en via gubernativa, ya que ésta debe involucrar a los
elementos accesorios y no Unicamente el elemento distintivo.

£n relacién con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio
doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la
siguiente manera:

“Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareiias ha indicado
que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de ofra
anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo

¢

5 Esta posicion ha sido reiterada en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 91-1P-2002 del 5
de febrero de 2003, 97-IP-2002 del 5 de febrerc de 2002, 9-1P-2005 del 14 de abril de 2005 y 55-
IP-2006 del 20 de junio de 2006.

12
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princival. pero variardo fos damas accidentes o elementos
complementanos. Las marcas deiivadas se Inscrpen Siguiencdo
los tréamites ordinarios, pero entendiéndose que los obstaculos
que se opongan al registro de las mismas, sélo podran referirse
a los elementos accidentales o complementarios afiadidos y no
al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y
quedar por tanto fuera de toda discusién’. (Mascarerias, Carlos.
Nueva Enciclopedia Juridica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p.
908, citado en el Proceso 95-1P-2002)”. (Proceso 108-1P-2003.
Interpretacion Prejudicial de 19 de noviembre de 2003,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1029, de 16 de enero de 2004).°

34.La corte consultante debera determinar si el signo solicitado encaja
dentro de la figura de la marca derivada, para posteriormente hacer el
analisis de registrabilidad atendiendo a tal circunstancia de
conformidad con las previsiones plasmadas en la presente
providencia.

D. EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y NOTORIAMENTE
CONOCIDO.

35.La demandante afirmd que el signo solicitado para regisiro es
ampliamente conocido en el rubro de seguros. En consecuencia, el
Tribunal examinara el tema propuesto.

36.Para lo anterior se reitera lo expresade en la Interpretacion
Prejudicial de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del
proceso 124-lp-2011.

37.La Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina le dedica al
tema de los signos notoriamente conocidos un acapite especial. En
efecto, en el Titulo X!I, articulos 224 a 236, dispone la regulacion de
los signos notoriamente conocidos.

38.En dicho Titulo no solo se hace referencia a la marca notoriamente
conocida, sino que se amplia el ambito ai regular de manera genera
a los “signos” notoriamente conocidos.

39.El articulo 224 consagra una definicion de signo distintivo
notoriamente conocido, definicidon normativa que precisa las siguientes
caracteristicas:

- Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido
por el sector pertinente’.

& Esta posicién ha sido reiterada en las siguienles interpretaciones prejudiciales: 100-1P-2002 del 19
de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-1P-2005 del 18 de marzo de
2005.

7 El articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:
Articulo _230.- Se consideraran como secltores pertinentes de referencia para determinar la
noloriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

13
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- Debe haber ganado notoriecad en cuaiquicra ag los Paises
Miembros.

- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

40.La proteccién de la marca notoria va mas alla de los principios

41.

basicos de especialidad y territorialidad. En relacién con la regulacion
que establece la Decision 486, la proteccion de los signos
notoriamente conocidos se da de una manera ain mas ampliada.

De conformidad con lo establecido en el articulo 229 literal a), no se
negara la calidad de notorio y su proteccion por el sélo hecho de que
no se encuentre registrado o en tramite de registro en el Pais
Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido
como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais
Miembro y, en consecuencia, se brinda proteccién a los signos que
alcancen el caracter de notorios, aunque no se encuentren
registrados en el territorio determinado.

42.La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina protege a la

marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de
registrabilidad de un signo notoriamente conocido deberia ser
diferente al examen que se haria de un signo ordinario. Lo anterior no
quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente
derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, atn en el
caso de ser notoria, debera atender al respectivo analisis de
registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

43.Lo que se esta afirmando es que dicho analisis debe ser diferencial y

complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca
notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el andlisis de confundibilidad
debe ser, por un lado, mas distendido teniendo en cuenta el gran
prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y
por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusién en el publico
consumidor, teniendo en cuenta las caracteristicas de la marca
opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad
de la marca opositora, la clase de productos que se pretende
registrar , etc.

44.Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la

marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta
lo siguiente:

b) las personas que parlicipan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de

productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,

productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastard que sea conocido dentro de
cualquiera de los seclores referidos en los literales anteriores.

14
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“En cambio, el crterio no es el mismo cuando I marca
solicitada es notona desde gue la notoriedad es considerada
como un factor de distincion. En estos casos el criterio
puede ser mas benévolo por ser mas remotas las
posibilidades de confusion.”

45.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma
comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en
el Pais Miembro donde se solicita su protecciéon, el analisis de
registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es
independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene
discrecionalidad para, previo analisis de registrabilidad, conceder o
no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de
conformidad con los multiples factores que puedan intervenir en
dicho estudio.

46.Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad
de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a
través de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional, segin sea
el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgario
a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas
presentadas. '

47.Segun el articulo 228 de la Decision 486, para que se pueda
determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en
cuenta, ente otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;

b} la duracién, amplitud y extension geografica de su
utilizacion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duracion, amplitud y extension geografica de su
promocion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverio, o
para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa litular en lo
que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se
pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

15
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h) el volumen ds pedidos de personas interesadas en obtener
una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i} la existencia de aclividades significativas de fabricacion,
compras o0 almacenamiento por el titular del signo en el Pais
Miembro en que se busca proteccion;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k} la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud
de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el
extranjero.”

48.La corte consultante debera determinar si el signo mixto PAN
AMERICAN LIFE ECUADOR & DISENO DE GLOBO es
notoriamente conocido, para posteriormente realizar el analisis
especial referenciado lineas arriba.

E. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA.

49.La demandante argumenté que el signo solicitado incurre en las
previsiones del vltimo parrafo del articulo 135 de la Decision 486, ya
que es ampliamente conocido en el rubro de los seguros.

50.De conformidad con lo anterior, se tratara el tema propuesto. Se
reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretacion Prejudicial de
6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007:

“En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha
ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el
mercado. La Decision 486 en el Gltimo parrafo de su articulo 135,
consagra esta figura.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para
que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en
cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente:

Momento a partir del cual opera el fenomeno de la distintividad
adquirida.

Si bien el sentido del ultimo parrafo del articulo 135 establece el
fenémeno de la "distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud
del registro del signo, dicho articulo debe analizarse o extenderse
bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar
después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después
del registro mismo.

Esta interpretacion extensiva obedece a que el régimen comunitario
sobre proteccion de la propiedad intelectual descansa
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= ©

rrincipalmente en &l orincioio dz la proteccidén al  esiuerzo
empresarial® y, en consecuencia, propugna por una sana
competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento
comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después
de la solicitud del registro, o después del registro del signo,
convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo
en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el
consumidor como distintivo de determinados productos, es natural
que obtenga proteccion a su esfuerzo y actividad empresarial y, en
consecuencia, evitar asi que su solicitud sea denegada o su registro
sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la
solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la
distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para
registro, que se solicitd para registro 0 que se registré, ab initio no
retina el requisito de distintividad.

Se adviete que el Tribunal de Justicia, en anteriores
interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la
operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual
ha ilustrado sobre sus caracteristicas basicas.

En efecto, en la Interpretacion Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la
Interpretacion Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho fo
siguiente:

“Por ofra parte, si bien la inscripcion en el registro, visto su
efecto constitutivo, configura el tnico modo de adquisicion de la
marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede
alcanzar aptitud distintiva, en relacién con el producto o servicio
a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en
tal caso, hacerse registrable. Asi se desprende del tenor del
artfculo 135, ultimo pamrafo, segun el cual un signo podra ser
registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o
de ser descriptivo, o genérico, o comun o usual, o de consistir
en un color no delimitado por una forma especifica, quien
solicita el registro, 0 su causante, lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica. En la doclrina se
explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a

¥ Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente:

“Todo fabricante por lo general tratard de ganarse al piblico, de obfener una clientela. Podra
hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podran ser conocidos por el publico a través de
su marca. Sin marcas esos esfuerzos serdn vanas, el publico no podra distinguir los buenos
productos de los malos.

Con esta breve descripcion es facil advertir que la marca es el vehiculo de la competencia. La
competencia, sin ella, se vera senamenie trabada ya que se limitaria a la que los duefios de las
marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas pemnilen que los productos se
encueniren en los lugares mas diversos y compitan enire si por su sola exposicién al plblico”.
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dejar de serlo y adquirir el caracter distintivo tipico de una
marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano
como de adquisicion por el término genérico de un ‘secondary
meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el
cardcter distintivo propio de la marca’. (BERCOVITZ, Alberio;
ob.cit., p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretacion Prejudicial
de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

Signos sobre los que recae la distintividad adquirida.

La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse
en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene caracter
distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, comun o usual, etc.,
por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha
distintividad, es registrable aln si la adquirié después de la solicitud de
registro; y no seria anulable su registro si dicha distintividad la adquirié
después de tal registro.

Et Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la
figura de la distintividlad sobrevenida, debe determinar, en primer
lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si
ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo.

De la prueba del uso constante.

Una de las caracteristicas esenciales para que opere la figura
estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio
subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un Pais
Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al
momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la
nulidad de un registro, debe prestar gran atencién a tal circunstancia,
sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que
aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso,
real, efectivo y constante en el mercado.

Lo primero es establecer gué se entiende por uso constante. Uso
constante es el uso ininterrumpido, pero ademas, en el derecho de
marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho
uso debe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado
en la normativa comunitaria: en la Decision 311 en el articulo 100, en
la Decision 313 en el articulo 99, en la Decision 344 en el articulo 110
y en la Decision 486 en el articulo 166.

El Juez Nacional se enfrenta al problema de la prueba del uso real y

efectivo. Los articulos comentados traen algunos parametros en
relacion con las cantidades de productos y servicios que se deben
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tanar en cugnta para detsmminar si tn2 marea efectiva y reatmenta ha
sido usada:

- La cantidad del producto ¢ servicio puesto en el mercado del modo
en que normalmente corresponde con la naturaleza de los
productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el
uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se
comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la
marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez
Competente, en su caso, debera determinar si las cantidades
vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son
meramente simbdlicas y no demuestran el uso real de la marca.

- la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo
en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las
cuales se efectlia su comercializacion. Para determinar el uso real
y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se
comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo
mismo el producto cuya modalidad de comercializacion son los
supermercados en cadena, que el producto para sectores
especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o
bajo catalogo, etc.

En relacion con estos pardmetros cuantitativos el Tribunal ha
manifestado:

“Los articulos de las Decisiones comunitarias que se comentan
no establecen condiciones minimas en cuanto a la cantidad y
volumen de bienes comercializados a manera de uso de la
marca; coinciden la doctina y la jurisprudencia mas
generalizadas en sefialar como pautas en esta materia, las de
que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequivoco. El
elemento cuantitativo para detenminar la existencia del uso de la
marca es relativo y no puede establecerse en términos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o
servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa
que utiliza la marca. Asi, si se frala de una marca que versa
sobre bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su
uso la demostracion de que en un afio se han efectuado dos o
tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio,
hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial. En
cambio no podria decirse que exista comercializacién real de un
producto como el maiz, por el hecho de que en un afio solo se
hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la
denominacioén de la marca que pretende probar su uso. Asi se
desprende de los articulos 100 de la Decision 311, 99 de la
Decision 313 y 110 de la Decisién 344. (Proceso 17-1P-95.
Interpretacion Prejudicial de 9 de noviembre de 1985, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de
enero de 1996).
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Datarminacion de si el uso real y efectivo del signo no diztintivo
jo ha converticdo en un sigho con aptitud distintiva®.

Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el
Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a
dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y
efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un
signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, fa distintividad es la capacidad intrinseca
y extrinseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar
unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la
Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no
distintivo permite que el publico consumidor distinga los productos o
servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios
que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en
conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante
de consumidores correspondientes al Pais Miembro, reconoce el
signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como
distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia,
como determinador de su origen empresarial”.

51. No obstante lo anterior, el Tribunal encuentra necesario precisar que la
figura de la distintividad adquirida opera en relacidn con signos que
adolezcan de falta distintividad intrinseca, es decir, de la capacidad
propia del signo para identificar bienes y servicios sin tener en cuenta
derechos de terceros. Por lo tanto, es procedente sobre signos que
incurran en casos de falta de distintividad intrinseca enmarcados en las
causales absolutas del articulo 135 de la Decision 486. Esto quiere
decir que para casos de nulidad relativa, como la confusion con un
signo idéntico o semejante, no es operante dicha figura.

9 A titulo ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar e! articulo
3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, present6 algunas bases sobre la determinacién del
fenémeno de la “distintividad sobrevenida®, a saber:

(-}

“Para determinar si una marca ha adquirido caracter distintivo debido al uso que se ha hecho de
ella, 1a autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que
la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se [rale alribuyéndole una
precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fraccion de los seclores
interesados identifica el produclo alribuyéndole una procedencia empresaral deferminada, dicha
autoridad debe extraer la conclusion, en todo caso, de que la condicién exigida para el registro de
la marca se cumple.

El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el
caracter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en
las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinion para recabar informacion
en la que pueda basar su decision.” (Seniencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, de 4 de mayo de 1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).

20



GACETA OFICIAL @ 18/04/2016 63 de 65

52.Como corolario de lo antarior, & Tribun=! recalca e nora aua onsre
la figura de la disunividad sobrevendd la corie consudanie debe
determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo
en el mercado y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo
genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la
parte considerativa de la presente providencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la
autoridad nacional que corresponda debera proceder al cotejo
de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no
riesgo de confusion o de asociacién, acorde con las reglas
establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo
de confusién o de asociacion para que opere la prohibicién de
registro.

Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en
el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante
para el examinador es determinar cémo el servicio es captado
por el publico consumidor. El criterio del consumidor medio es
de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente
de servicio que se dirigen a la poblacion en general.

La corte consultante debe establecer el riesgo de confusion
que pudiera existir entre los signos mixtos PAN AMERICAN
LIFE ECUADOR & DISENO DE GLOBO TERRAQUEO vy
PANAMERICAN, teniendo en cuenta las reglas establecidas
en la presente providencia para la comparacion de este tipo de
signos.

La corte consultante debera determinar si el signo solicitado
encaja dentro de la figura de la marca derivada, para
posteriormente hacer el analisis de registrabilidad atendiendo
tal circunstancia de conformidad con previsiones plasmadas en
la presente providencia.
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CUARTO:

QUINTO:

_a corta consultante debera determinar si el signo mixto PAN
AMERICAN LIFE ECUADOR & DISENO DE GLOBO es
notoriamente conocido, para posteriormente realizar el analisis
especial referenciado lineas arriba.

La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe
entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tenia
caracter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, comun o
usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado
adquiere dicha distintividad, es registrable adn si la adquirid
después de la solicitud de registro; y no seria anulable su
registro si dicha distintividad la adquirié después de tal registro.

Para que opere la figura de la distintividad sobrevenida la corte
consultante debe determinar, en primer lugar, el uso constante,
real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso
constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de
conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta
interpretacion.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso,
al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al
resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atencién a
tal circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas
a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha
convertido en tal por su uso real, efectivo y constante en el
mercado.

No obstante lo anterior, el Tribunal encuentra necesario precisar
que la figura de la distintividad adquirida opera en relacién con
signos que adolezcan de distintividad intrinseca, es decir, de la
capacidad propia del signo para identificar bienes y servicios sin
tener en cuenta derechos de terceros. Por lo tanto, es
procedente sobre signos que incurran en casos de falta de
distintividad intrinseca enmarcados en las causales absolutas
del articulo 135 de la Decision 486. Esto quiere decir que para
casos de nulidad relativa, como la confusién con un signo
idéntico o semejante, no es operante dicha figura.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la
Autoridad Consuitante debe adoptar la presente interpretacion prejudicial y
cumplir con las disposiciones contenidas en el parrafo tercero del articulo
128 del Estatuto vigente.
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Na conformidad cen el Vitimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del
Triounal, firman ia presenie Interpretacion Frejudicial los Magistrados que
participaron en su adopcion.

/ L Pl ™ _,_,é'
Cecilia Liisa yHcTrTauinteros .m
MAGISTRADA ' MAGISTRADA

Hernan mépZEﬁB
AGISTRADO

Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

| PROCESO 231-IP-2015 |
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