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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 299-1P-2015

Interpretacion prejudicial, a solicitud de la Corte
consultante, de los articulos 135 literales b), 136
literal a) y 150 de la Decision 486 de 14 de
septiembre de 2000, expedida por la Comisidn de la
Comunidad Andina y, de oficio, del articulo 135
literal e) de la misma normativa, con fundamento en
la consulta formulada por la Seccion Primera, Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de la Republica de Colombia. Expediente
Interno N° 2008-00134-00. Actor: LABORATORIOS
PISA S.A. DE C.V. Marca denominativa ACNEFEM.

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 dieciséis, en Sesién Judicial se
procede a resolver la solicitud de Interpretacién Prejudicial formulada por la
Seccion Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de la Republica de Colombia.

VISTOS:

La solicitud de interpretacién prejudicial formulada por la Secciéon Primera,
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, a través del Oficio No. 1646 de 23 de junio de 2015,
recibido por este Tribunal el mismo dia, mediante el cual se solicita la
interpretacién prejudicial de las siguientes normas: articulos 135 literal b),
136 literal a) y 150 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

Que, de la solicitud de interpretacién prejudicial y de sus anexos se
desprende que los requisitos exigidos por los articulos 32 y 33 del Tratado
de Creacidn del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que
su admisiébn a tramite fue considerada procedente por auto de 12 de
noviembre de 2015.
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A. ANTECEDENTES.

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

Partes:

Demandante: LABORATORIOS PISA S.A. DEC.V.

Demandada: LA NACION COLOMBIANA -
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.

Tercero Interesado: LABORATORIOS ANDROMACO 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 sociedad LABORATORIOS ANDROMACO S.A., solicité el 16 de
marzo de 2006 el registro como marca del signo denominativo
ACNEFEM, para amparar los siguientes productos de la Clase 05 de
la Clasificacién Internacional de Niza: “productos farmacéuticos para
uso humano”.

2. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., formulé oposicién
sobre la base de su marca denominativa ABEFEN (Certificado No.
232064), para distinguir los siguientes productos de las Clase 05 de
la Clasificacion Internacional de Niza: “productos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso medico,
alimentos para bebés;, emplastos, material para apositos; material
para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes;
productos para la destruccion de animales dafinos; fungicidas,
herbicidas”.

3. La Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante Resolucién No. 34397 de 14 de diciembre de
2006, resolvié declarar infundada la oposicion presentada y otorgo el
registro solicitado.

4. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., presenté recurso
de reposicion y en subsidio de apelacion.

5. La Divisidon de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante Resolucion No. 012141 de 30 de julio de 2007,
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resoivid el recurso de reposicion, confirmando el acto administrativo
repuesto y, concedid ante su inmediato superior el recurso de
apelacion.

6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante
Resolucion No. 23135 de 30 de abril de 2007, resolvié el recurso de
apelacion, confirmando la decisiéon contenida en la Resolucion No.
012141 de 30 de julio de 2007.

7. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., presentd
demanda de nulidad contra el anterior acto administrativo, ante el
Consejo de Estado de la Republica de Colombia.

8. La Secciéon Primera del Consejo de Estado solicitd interpretacion
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la accidén en los siguientes argumentos:

9. Senala, que los signos con conflicto son confundibles desde en los
aspectos grafico, fonético, ideolégico y gramatical.

10.Adiciona, que el signo solicitado es descriptivo, ya que indica las
caracteristicas de los productos que pretende identificar.

11.Agrega, que el signo solicitado emplea dos términos de uso comun en
la Clase 5, ACNE y FEM de la Clasificacién Internacional de Niza,
que no resultan apropiables de ninguna manera.

12.Argumenta, que los signos en conflicto identifican productos de la
misma clase.

13.Indica, que la autoridad nacional omitié realizar el examen de cotejo
de marcas en debida forma; o si lo hizo, no tuvo en cuenta las
especiales caracteristicas del producto farmacéutico que se pretende
amparar.

14.Manifiesta, que la autoridad nacional esta desconociendo sus propios
precedentes.

Argumentos de la contestacion de la demanda.
Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

15. Sefiala, que los signos en conflicto no son confundibles.

16. Manifiesta, que precisamente por tratarse de productos farmacéuticos
la autoridad nacional concluy6é que no se puede pensar que todos los

farmacos pretenden salvaguardar la salud, ya que de esta manera no
se concederia ningun registro; tampoco se puede incurrir en el
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equivoco de pensar que los consumidores que los adquieren son
consumidores promedio, por cuanto salta a la vista que este sector
del mercado precisa de consumidores especializados, como los
médicos que en ultimas son los que los formulan o recetan a sus
pacientes.

Por parte del Tercero interesado.

17.De la documentacién allegada por parte de la Corte consultante, se
observa que no se remitié documentacion al respecto.

B. INTERPRETACION PREJUDICIAL:

18.La Corte consultante solicitdé la interpretacién prejudicial de los
articulos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisidn 486.

19.Se hara la interpretacion solicitada. de oficio se interpretara el articulo
135 literal e)’.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso
de los signos descriptivos.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién o de asociacion. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos. El criterio del consumidor medio.

C. Comparacion entre signos denominativos.

D. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro
de marcas. De oficio, auténomo, integral y motivado.

D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

' Decisi6n 486

“(--.1) . . -

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

('.') N . - . . - . .

e) consistan exclusivamente en un signo o indicaciéon que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de
produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios;

(...

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos 0 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 asociacién;

(...).

Articulo 150

Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y sobre la
concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion”.
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A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE
IRREGISTRABILIDAD. EL CASO DE LOS SIGNOS
DESCRIPTIVOS.

20.Como quiera que la demandante sostuviera que el signo solicitado es
descriptivo, se hace necesario tratar el tema propuesto.

21.El literal a) del articulo 135 de la Decisién 486, eleva a causal
absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se
desprenden del articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un
signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad de representacién grafica o de perceptibilidad.

22.Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad esta
consagrada de manera independiente como causal de nulidad
absoluta en el articulo 135, literal b). La distintividad tiene un doble
aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la cual se determina la
capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado y 2) distintividad extrinseca, por la cual se
determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos
en el mercado.”

23.En relaciéon con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha
precisado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de
representacion grafica. De conformidad con el articulo 135 literal
b) de la Decision 486, la aptitud distintiva es uno de sus
elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro,
segun el cual no podran ser registrados como 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 caracter distintivo de una marca ha de apreciarse,
por una parte, en relacidon con los productos o servicios para los
que se ha solicitado el registro y, por otra, en relacion con la
percepcion 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 publico al que va dirigida
identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicacion 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
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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 atenciéon del consumidor
medio puede variar en funciéon 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).

24 Para abordar el caso de los signos descriptivos, se reitera lo
expresado en la Interpretacién Prejudicial de 6 de febrero de 2013,
expedida en el marco del Proceso 164-1P-2012.

25.Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las
siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad,
cantidad, funciones, ingredientes, tamafo, valor, destino, etc.

26.Se identifica la denominacién descriptiva, formulando la pregunta
¢,como es? En relacién con el producto o servicio de que se trata, se
contesta haciendo uso justamente de la denominaciéon considerada
descriptiva.

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

28.El literal e) del articulo 135 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, dispone:

“No podran registrarse como marcas los signos que

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geografica, la época de
produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicacién, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios”. '

29.La norma ftranscrita prohibe el registro de signos que sean
designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos
compuestos, formados por uno o mas vocablos descriptivos, tienen la
posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con
dichas caracteristicas, tiene que ser consciente de que no puede
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impedir 1a utilizacién dal elemento descristivo v, por o tanto, su marca
seria considerada deoii.

30.La Corte consultante debe determinar si el signo ACNEFEM
(denominativo) es descriptivo en la Clase 5 o en clases conexas
competitivamente, para de esta manera establecer su caracter distintivo
y proceder 0 no a su registro.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O
SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSION O DE ASOCIACION. LAS
REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL
CRITERIO DEL COSUMIDOR MEDIO.

31.En el procedimiento administrativo interno se argument6é que los
signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN son confundibles.

32.Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciara cada uno de
los mencionados riesgos en el mercado. Para esto se reitera lo
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 Decision 486 de la Comisién 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 o
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 confusion 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?.

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

“La realidad econémica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocién de productos o servicios distintos. La creacién de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos
desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucion del
valor atractivo de la marca, uso parasitanio de las representaciones positivas que condensa el
signo, utilizacion de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda
dariarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas,
so6lo el primero (dilucién del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccion
ampliada. Para ello la marca debia revestir determinadas caracteristicas, entre las cuales, era
relevante la implantacién del signo en practicamente la totalidad del publico de los
consumidores. Se cuestiond entonces si sélo este tipo de marcas debian merecer una


http://www.ugma.edu.ve.
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oobre ei nesgo de confusion o de asociacion, el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusién es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que esta 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 conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion
econdémica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretaciéon 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 el consumidor no
incurra en error al realizar la eleccion 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
0 semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar
confusién o asociaciéon entre los consumidores. De la conclusion a
que se arribe, dependera la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ambitos:

La similitud ortografica. Se da por la semejanza de las letras entre
los signos a compararse. La sucesion de vocales, la longitud de la
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 ténica 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 confusién.

proteccion contra los otros riesgos sefialados. La conclusién a la que se llegd fue que el
fundamento comun a estos resgos, no era tanto la gran implantacién que goza el signo en el
trafico economico, sino la reputacion que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dafar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca
renombrada’, ‘marca de alta reputacién’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa
una elevada reputacion y prestigio que lo hace merecedor de una proteccién mas alla de la
regla de la especialidad”.
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La similitud ideoidgica. 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 comparaciéon debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto, es decir, cada sigho debe analizarse
con una visidbn de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
ortografica, auditiva e ideolégica.

- 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
gue en estas lltimas es donde se percibe el riesgo de confusiéon o
de asociacion.

— Al realizar la comparacién es importante tratar de colocarse en el
lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo 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 poblacién en general. El
Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relacidén
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 susceptible de
representacion grafica. De conformidad con el articulo 135 literal
b) de la Decision 486, la aptitud distintiva es uno de sus
elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro,
segun el cual no podran ser registrados como 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 caracter distintivo de una marca ha de apreciarse,
por una parte, en relacidon con los productos o servicios para los
que se ha solicitado el registro y, por otra, en relacion con la
percepcion 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 publico al que va dirigida
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identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicaciéon concreta de su identidad’, pues ‘la
funcién 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 funciéon 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. Interpretacion
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. Interpretacién Prejudicial de 24 de
mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-IP-2006. Interpretacién 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".

33.En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores
parametros, debe establecer el riesgo de confusidn o asociacién que
pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.

C. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

34.En el proceso interno se debe proceder a la comparacioén entre los
signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN.

35.De conformidad con lo anterior, se reitera lo expresado en la
Interpretacion de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del
Proceso 141-1P-2012:

‘Los signos denominativos se conforman por una o mas letras,
nameros, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de
significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma
espafnol o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es
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decir, m2 1 iantasia; cabez indicar qus ia denominaciaon permia ol
consumidor solicitar el producto o servicio a traves de la palabra, que
impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparacion entre dos signos
denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes
criterios:

—~ 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 funcion
diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender
cémo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe tener en cuenta la silaba ténica 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 como es
captada la marca en el mercado.”

36.En este orden de ideas, la consultante, aplicando el anterior criterio,
debe establecer el riesgo de confusibn o asociacion que pudiera
existir entre los signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN.

D. ANALISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS FARMACEUTICOS
COMPUESTOS POR UNA PARTICULA DE USO COMUN.

37.El signo solicitado para registro ampara productos farmacéuticos. En
el proceso interno se argumenté que los términos ACNE y FEM son
de uso comun de la Clase 5.

38.De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema
propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en |la
Interpretacion Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el
marco del proceso 04-1P-2011.

39.El examen de signos farmaceuticos merece una mayor atencién en
procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusiéon entre los
consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador
aplique un criterio mas riguroso.

A tal propésito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

11
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“Lo que se trata de proteger evitando fa confusion de marcas, es
la salud del consumidor, quien por una confusion al solicitar un
producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno
de una fonética semejante pero que difiera de su composicion y
finalidad. Si el producto solicitado esta destinado al tratamiento
gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebatico (sic),
las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideracion lo que se viene denominando
en nuestros Paises sobre la cultura ‘curativa personal’, segun la
cual un gran numero de pacientes se auto - recetan bien por
haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por
haber recibido alguna insinuacion de un tercero. No se considera
que cada organismo humano tiene una reaccion diferente frente
al mismo farmaco, y sin embargo la automedicacion puede llevar
al momento de la adquisicién del producto a un error o confusion
por la similitud entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las
marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Asi, en el Proceso 30-IP-2000, se establecio lo siguiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas
farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un
estudio y analisis mas prolijo evitando el registro de marcas cuya
denominacién tenga una estrecha similitud para evitar
precisamente, que el consumidor solicite un producto
confundiéndose con ofro, lo que en determinadas circunstancias
puede causar un dafio irreparable a la salud humana, mas aun
tomando en consideracion que en muchos establecimientos, aun
medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta
médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta linea de
rigurosidad del examen o comparacion de dos signos que
amparen productos farmacéuticos, en la conclusion tercera, el
Tribunal expreso:

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran
importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que
algunos de ellos corresponden a productos de delicada
aplicacién, que pueden causar darios irreparables a la salud del
consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es
aplicar, al momento del andlisis de las marcas confrontadas, un
criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en
el publico consumidor dada la naturaleza de los productos con
ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretacién
Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de
2002).

12
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40.Este razocnamiento se soporta en el criterio del consumidor medio,
qgue en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que
consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser
especializadas en temas quimicos ni farmacéuticos y, por lo tanto,
son mas susceptibles de confusion al adquirir dichos productos. El
criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un
consumidor medio, que en el caso en cuestion es la poblacion
consumidora de productos farmacéuticos y que, ademas, va a utilizar
el producto dentro del ambito de su hogar sin asistencia técnica
permanente.

41.Como quiera que la demandante argumentara que las particulas
ACNE y FEM son de uso comun, es preciso que la Corte consultante
determine si esto es asi en la Clase 5 de la Clasificacion Internacional
de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en
conflicto.

42.Se reitera lo expresado en la Interpretacion Prejudicial de 03 de
diciembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 182-1P-2013;

“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la
conjunciéon de elementos de uso general y corriente, que le dan al
signo algun poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que
ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del
producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto,
ningun competidor en el mercado puede apropiarse de tal particula
comun.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las
particulas de uso comun puedan ser utilizadas por el publico en
general’. En este sentido, los signos que contengan dichas particulas
seran considerados como marcas débiles.

Por lo tanto, las particulas de uso comun que conforman marcas
farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si
existe confusién, siendo ésta una circunstancia de excepcion a la
regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a
una simple visién de conjunto de los signos que se enfrentan, donde
el todo prevalece sobre sus componentes”.

43.Ahora bien, lo que es de uso comun en una clase determinada puede
no serlo asi en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en
materia de servicios mecanicos pueden no serlo en servicios de
restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy

* Dentro del tema Jorge Otamendi sefiala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso comun sabe que tendra que coexistir con las
marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre
existira entre las marcas asi configuradas el parecido que se denva, necesariamente, de las
particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendra efectos
sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso
comun son marcase débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo
Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pag. 191.
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importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen
una estrecha relaciéon o conexion competitiva y, de conformidad con
esto, analizando la mencionada conexion se podria establecer si el
estatus de uso comun en una clase afecta la registrabilidad del signo
en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque
en productos o servicios con intima conexibn competitiva la
informaciéon comercial se cruza, lo que hace imposible que un
comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los
negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de
productos o servicios intimamente relacionados.

44 De conformidad con lo anterior, la Corte consultante debera
determinar si las particulas ACNE y FEM son de uso comun para la
Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, asi como en clases
conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la
presente providencia y, posteriormente, debera realizar Ila
comparacién excluyendo las particulas de uso comun.

E. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS
OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. DE OFICIO, AUTONOMO,
INTEGRAL Y MOTIVADO.

45.La demandante sostuvo que la Superintendencia se encuentra
desconociendo sus propios precedentes.

46.De conformidad con lo anterior se abordara el tema propuesto. Se
reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretacion Prejudicial de
10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.

47 El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina,
se encuentra soportado en la actividad auténoma e independiente de
las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

48.Dicha autonomia se manifiesta tanto en relacibn con decisiones
emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a
sus propias decisiones.

49.En relacion con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas
emanan son independientes, algunas figuras del derecho de
marcas comunitario las ponen en contacto, como seria el caso del
derecho de prioridad o de la oposicion de caracter andino, sin que
lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los
pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de
Registro de Marcas significa que juzgaran la registrabilidad o
irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en
consideracion el analisis de registrabilidad o irregistrabilidad
realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Paises
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Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un
registro de marca en determinado Pais Miembro esto no significa
que indefectiblemente se deberd conceder dicho registro de
marca en los otros Paises. O bien, si el registro de marca ha sido
negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado
en los demas Paises Miembros, aun en el caso de presentarse
sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en
el mismo Pais que negé el registro.” (Proceso 71-IP-2007.
Interpretacion Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de
octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M").

50.En cuanto a sus propias decisiones, el Titulo |l de la Decisién 486
regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza
de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el
respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los
requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales’ ha
abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de
sus ultimos pronunciamientos, determind con toda claridad cuales
son las caracteristicas de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina
Nacional Competente debe realizar el examen de
registrabilidad asi no se hubieren presentado oposiciones, 0 no
hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional
Competente al analizar si un signo puede ser registrado como
marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de
articulo 134 de la Decision 486, y luego determinar si el signo
solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de
irregistrabilidad consagradas en los articulos 135 y 136 de la
misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relacion con marcas de
terceros, la Oficina Nacional Competente, asi hubiera o no
oposiciones, debera revisar si el signo solicitado no encuadra
dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el
articulo 136, literal a); es decir, debe determinar si es 0 no
idéntico o se asemeja o0 no 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 confusiéon o de asociacion”. (Proceso 180-IP-2006.
Interpretacion Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada

4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial
de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacion Prejudiciai de 9 de marzo de
2005, expedida dentro del proceso 03-1P-2005; e Interpretacion Prejudicial de 16 de noviembre de
2005, en el proceso 167-1P-2005.
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en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16
de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”").

51.Ademas de lo anterior, es necesario precisar que el examen de
registrabilidad debe ser plasmado en la Resoluciéon que concede o
deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina
nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en
consecuencia, la resolucién respectiva, que en ultimas es la que se
notifica al solicitante, debe dar razén del analisis efectuado. Con lo
mencionado, se estaria cumpliendo con el principio basico de la
motivacién de los actos.

52.Por demas, se debe agregar otro requisito: que este examen de
oficio, integral y motivado, debe ser autbnomo, tanto en relacién con
las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas,
como con las decisiones emitidas por la propia Oficina. Esto significa,
que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada
caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro,
las oposiciones presentadas y la informacién recaudada para el
procedimiento en cuestion, independiente del analisis efectuado ya
sobre signos idénticos o similares.

53. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(...) El principio de independencia implica dejar en libertad a la
Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio
de interpretacion de los hechos y de las normas, adopte la
decision que considere mas adecuada en relacion al caso puesto
a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se
justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado™.

54 No se esta afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga
limites a su actuacién, o que no puede utilizar como precedentes sus
propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligacién, en cada caso,
de hacer un analisis de registrabilidad con las caracteristicas
mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran
en cada tramite. Ademas, los limites a la actuacion de dichas oficinas
se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las
respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los
actos administrativos emitidos.

55.Por lo tanto, la Corte consultante debera verificar si el examen de
registrabilidad aludido en el articulo 150 de la Decision 486, se
realiz6 cumpliendo con los parametros vertidos en la presente
interpretacién prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

5 Interpretacion Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en
la Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

La Corte consultante debe determinar si el signo ACNEFEM
(denominativo) es descriptivo en la clase 5 o en clases conexas
competitivamente, para de esta manera establecer su caracter
distintivo y proceder o no a su registro.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la
Corte consultante debera proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de
confusién o de asociacidén, acorde con las reglas establecidas
en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo
de confusion o de asociaciéon para que opere la prohibicién de
registro.

Al realizar la comparacién es importante tratar de colocarse en
el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante
para el examinador es determinar cémo el producto 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.

La Corte consultante, aplicando los parametros plasmados en
la presente providencia, debera establecer el riesgo de
confusion o asociacion que pudiera existir entre los signos
denominativos ACNEFEM y ABEFEN.

El examen de signos farmacéuticos merece una mayor
atencion en procura de evitar la posibilidad de riesgo de
confusién entre los consumidores.

La Corte consultante debera determinar si las particulas ACNE
y FEM son de uso comun para la Clase 5 de la Clasificacion
Internacional de Niza, asi como en clases conexas
competitivamente, de conformidad con lo expresado en la
presente providencia y, posteriormente, debera realizar la
comparacion excluyendo la particula de uso comun.

El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de
registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y
auténomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretacién
prejudicial.

La Corte consultante debera verificar si el examen de
registrabilidad aludido en el articulo 150 de la Decisién 486, se
realizé cumpliendo con los parametros vertidos en la presente
interpretacién prejudicial.
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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 Consultante debe adoptar la presente interpretacién prejudicial y
cumplir con las disposiciones contenidas en el parrafo tercero del articulo
128 del Estatuto vigente.

En concordancia con el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del
Tribunal, firman la presente Interpretacién Prejudicial los Magistrados que
participaron en su adopcion.

o
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros artha Rueda Merchan
MAGISTRADA ’ MAGISTRADA
7 ;él[éu Y
Herna

MA‘GISTRADO

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, flrman igualmente la
presente Interpretacion PrejudICIal el Presidente y el Secret

rano

~

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 299-1P-2015 |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 307-1P-2015

Interpretacion prejudicial del articulo 9 de la Decision
378 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, con
fundamento en la interpretacion solicitada por la Sala
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la Republica del Per.
Asunto: Valor en Aduana de mercaderias. Demandante:
Superintendencia Nacional de Administracion
Tributaria — SUNAT de la Republica del Peru. Proceso
interno 3633-2014.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco
de Quito, a los cuatro dias del mes de febrero del afic dos mil dieciséis.

VISTOS:

El 24 de junio de 2015, se recibié en este Tribunal, via correo electrénico, la
solicitud de interpretacion prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la Republica del Perq, relativa al articulo @ numeral 1) incisos ii), iv) y v) de
la Resolucion 846, Reglamento Comunitario de la Decision 571 “Valor en
Aduana de las Mercancias Importadas”, dentro del proceso interno 3633-
2014,

El auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidid
admitir a tramite la referida solicitud de interpretacién 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.

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

Partes en el proceso interno.

Demandante: Superintendencia Nacional de Administracién
g Tributaria — SUNAT de la Republica del Pert.

i
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Demandados: Tribunal Fiscal de la Republica del Per.
DIVEIMPORT S.A.

Hechos.

1. En atencién al Programa de Fiscalizacion 100-2006-SUNAT-3B1000, la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) procedi6 a
fiscalizar las importaciones de la empresa Diveimport S.A. en el ejercicio 2003
a las Declaraciones Unicas de Aduanas — DUAS, cuyo pais de adquisicion es
Alemania. En consecuencia, la SUNAT emitié la Resolucion de Determinacion
3479-2006 y su Liquidacion de Cobranza 000-2006-017350.

2. Diveimport S.A. formulé reclamo contra la Resolucion de Determinacion 3479-
2006 y su Liquidacion de Cobranza 000-2006-017350.

3. El 23 de junio de 2009, mediante Resolucion de Intendencia 000-
380000/2009-000238, la Intendencia de Fiscalizacion y Gestion de
Recaudacion Aduanera declaré infundadas las reclamaciones interpuestas.

4. Diveimport S.A. presentd recurso de apelacion contra la Resolucion de
Intendencia 000-8B0000/2002-000238.

5. EI 30 de septiembre de 2010, mediante Resolucién 11871-A-2010, el Tribunal
Fiscal resolvio revocar la Resolucién de Intendencia 000-8B0000/2009-
000238.

6. El 17 de febrero de 2011, la SUNAT interpuso demanda contencioso
administrativa contra el Tribunal Fiscal y Diveimport S.A., planteando como
pretension principal, que se declare la nuiidad de la Resoiucién 11871-A-2010
y, como pretensiéon accesoria, que se declare la validez de la Resolucion de
Intendencia 000-380000/2009-000238.

7. EI 10 de mayo del 2011, el Tribunal Fiscal, representado por la Procuraduria
Publica de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economia y Finanzas dio
contestacion a la demanda.

8. El 12 de mayo del 2011, Diveimport S.A. dio contestacién a la demanda.

9. El 16 de marzo de 2012, el Décimo Séptimo Juzgado Especializado en lo
Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica del Perd, declard infundada la demanda.

10. El 16 de abril de 2012, la Superintendencia Nacional de Administracion

Tributaria — SUNAT interpuso apelacién contra la sentencia de 16 de marzo
de 2012.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

El 1 de julio de 2013, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvié
confirmar la sentencia apelada del 26 de abril del 2012.

El 9 de octubre de 2013, la Superintendencia Nacional de Administracién
Tributaria — SUNAT, presento recurso extraordinario de casacion en contra de
la sentencia de vista de 1 de julio de 2013.

Mediante resolucion de 28 de octubre de 2014, la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica del Perd, suspendio el proceso a fin de solicitar la interpretacion
prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del articulo 9
numeral incisos i), iv) y v) de la Resolucién 846, Reglamento Comunitario de
la Decision 571.

Argumentos de la demanda.

La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria — SUNAT,
interpuso demanda en la que manifesté que:

El Tribunal Fiscal interpreta de manera extensiva y de modo subjetivo el
momento en el que debe presentarse el contrato de transaccion escrito. Si se
avala lo sefialado por el Tribunal Fiscal se estaria contraviniendo el principio
de legalidad.

No resulta posible sostener que se habria conculcado algin derecho
fundamental de Diveimport S.A. debido a que el importador ha tenido el
derecho para ejercer ampliamente su defensa, sin embargo, ni siquiera
cumplié los requisitos exigibles para que se puedan considerar los descuentos
que son permitidos por ley.

La normativa comunitaria sefiala expresamente que el descuento debe
haberse estipulado antes del embarque de la mercancia, para lo cual es de
entender que el Reglamento Nacional ha adoptado ese criterio, estableciendo
que el momento de acreditar dicho descuento es en el despacho de
importacion. En consecuencia, no corresponde a SUNAT solicitarla via
notificacion de duda razonable, puesto que, a quien correspondia acreditar la
existencia de descuentos no lo hizo en la oportunidad que sefiald la norma
aplicable en esta materia, teniendo en cuenta que en el momento del
despacho de importacion de la mercancia ya se ha concretado el descuento
(definido hasta el momento del embarque), siendo que este es el momento
donde se debe acreditar la importacion de la mercancia con la documentacion
correspondiente (factura comercial y otros documentos que acrediten el
contrato).

En consecuencia, es oportuno que se pueda exigir dentro de la normativa
nacional que, junto con la acreditacién de la mercancia para su importacion,

s
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20.

21.

ce orecisa e descuento ya concretado que retiere el precio definitivo de la
misma. Por lo tanto, la legislacion nacional, al establecer un momento
oportuno para acreditar el descuento, no hace sino concordar la operatividad
del despacho a nivel nacional con lo establecido en las normas comunitarias
para acreditar el descuento.

Bajo el supuesto que pretende establecer el Tribunal Fiscal, de que el
momento de su presentacion en el despacho es solo una posibilidad que
puede zanjarse con el establecimiento de la duda razonable, implicaria que
en los casos donde no hay reconocimiento fisico documentario {canal verde),
el usuario que omitié consignar el descuento pueda evadir el filtro de control
que se establece para estos casos a efectos de que se pueda verificar la
veracidad de lo declarado a través de una fiscalizacion posterior. Asi también,
en los casos que se lleva a cabo el reconocimiento documentario o fisico
(canales naranja o rojo), en donde no se identifiquen o presenten indicadores
para establecer la duda razonable, el usuario que no declard el descuento
podria eludir la revision del valor declarado con descuento inclusive
retroactivo.

En consecuencia, se estaria dejando la posibilidad de control de estos casos
a efectos de un azar por el hecho de que no sea obligatorio declararlo y
acreditarlo en el momento del despacho, afectando de esta manera la
seguridad juridica dentro de los alcances de los principios de facilitacion al
comercio exterior y de buena fe sobre lo declarado por el usuario.

Adicionaimente, en el presente caso, se evidencia que Diveimport S.A., al
momento del despacho aduanero de sus mercancias, no acreditd que el valor
de transaccion comprendia el descuento oforgado por su proveedor, mucho
menos precisdé documentariamente las razones o fundamentos que asisten a
tales descuentos, es decir, no ha sustentado qué tipo de descuento se le
otorgé. Por lo que en el presente caso, corresponde la inadmisibilidad de
dichos descuentos en !a determinacion del valor en aduana.

Argumentos de la contestacion a la demanda.

El Tribunal Fiscal, representado por la Procuraduria Publica de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Economia y Finanzas, presenté contestacion a la
demanda manifestando que:

Contrariamente a lo sostenido por la SUNAT, la Resolucion 846 sefala, de
forma extensa, que las condiciones y términos del contrato que afectan al
precio de las mercancias se pueden demostrar con diversos documentos, asi
como con los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la
negociacion, indicando también que los instrumentos que deberan ser
considerados como documentos para ese efecto y los medios en los que se
podran presentar pueden ser tanto fisicos como electronicos.
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Si la SUNAT hubiera hecho una interpretacion ajustada a Derecho, es decir
completa e imparcializada, habria en primer lugar determinado que
correspondia valorar los documentos sustentatorios ofrecidos por la
demandante, ello dentro del marco del procedimiento correspondiente a la
duda razonable.

La Resolucion 846, Reglamento de la Decisién 571, en concordancia con lo
establecido por la Decision 6.1 del Comité de Valoracién de la OMC vy el
articulo 17 de la Decision 571 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
reglamenta e! procedimiento de la duda razonable para que la administracion
aduanera le dé al importador la oportunidad de presentar informacion y
documentacion que no presentd durante el despacho aduanero, como puede
ser aquelia que pruebe los términos del contrato de la transaccion que generd
la importacién, donde se aprecie de manera objetiva los descuentos en
cuestion.

En consecuencia, en aplicacion del método de interpretacion sistematica por
comparacion con ofras normas, cabe concluir que si bien no es posible
determinar que en efecto los descuentos deben ser aplicados al valor de
transaccion, si correspondia no desconocerlos sin mayor analisis y, en su
defecto si era ajustado a derecho proceder de acuerdo con lo prescrito por el
procedimiento de la duda razonable.

Teniendo en cuenta que en el presente proceso se ha evidenciado por los
distintos medios probatorios ofrecidos que la recurrente se ha beneficiado de
descuentos y se encuentra acreditada su existencia segun la afirmacion de ia
SUNAT, el fundamento para su no aceptacion por parte de la autoridad
aduanera solo podria ser que se trate de descuentos no admisibles, lo que no
se ha demostrado en el presente proceso.

DIVEIMPORT S.A. presenté contestacion a la demanda manifestando que:

La SUNAT ha perdido objetividad de sus fines y su rol frente al Estado al
demandar al Tribunal Fiscal y a Diveimport S.A. pretendiendo perpetrar un
abuso de derecho. Los organismos estatales se han convertido en
instituciones que pretenden ser infalibles en sus decisiones.

La evolucion de pensamiento que se da a lo largo de los siglos XVII, XVIIl y
XIX permite dar a luz el concepto de Estado de Derecho. Ya no hay un
monarca absoluto, tampoco se concentra el poder en un solo érgano, se
establecen contrapesos, los individuos ponen limites al poder del Estado, yel
pader politico se legitima con el voto de los ciudadanos, pero la SUNAT cree
que sus decisiones son inflexibles, absolutas e implacables, y lo peor es que
no lo admite cuando pierde un proceso administrativo en Gltima instancia y
hasta tilda de que el Tribunal Fiscal ha obrado con abuso de derecho al
habernos dado la razon a través del Estado de Derecho, obrando en armonia
con el mismo.

 p”
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Coleasdn, 1 SuilA T 10 puede actuar demandando al itibunal Fiscal y a
Dlvelmport SA con un propésito deliberado que desborda su poder y
desconocer incluso la aplicacion de reglas imperantes en el Comercio
Internacional.

Sentencia de Primera Instancia.

La sentencia de primera instancia declaré infundada la demanda, al
considerar que:

29. El hecho que en la factura comercial no se haya consignado el descuento o
que en el contrato de transaccion escrito no se haya presentado en el
momento del despacho de importacion, no acarrea que los descuentos no
sean aceptables, siempre y cuando que posteriormente en aplicacion del
procedimiento de duda razonable se compruebe documentariamente que el
valor consignado en la factura comercial y declarado en la Declaracion Unica
de Aduanas (DUA) es el correcto.

30. El importador debe declarar el valor de transaccién efectivamente pagado o
por pagar, como lo sefiala la normativa comunitaria, por lo que, si la entidad
aduanera tiene dudas acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado,
debera notificar la duda razonable, coligiéndose entonces que solamente es
posible sustentar los descuentos en la etapa del despacho, sino ademas en
una etapa de fiscalizacion posterior en virtud a la aplicacion de un
procedimiento de duda razonable.

31. Al constatarse que el valor de transaccion consignado por el importador es el
que efectivamente se pago y que no se incurrié en fraude o en una conducta
evasiva, debe dejarse de lado la formalidad que sefala el articulo 6 del
Decreto Supremo 186-99-EF, modificado por Decreto Supremo 98-2002-EF,
al haberse cumplido con la finalidad de la misma.

Argumentos del recurso de apelacion.

La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria — SUNAT presento
recurso de apelacion en los siguientes términos:

32. El contrato de Representacion General de 13 de junio de 1998, suscrito entre
Divemotor S.A. y Daimlerbenz AG, en razén del cual se habrian otorgado los
descuentos en estudio, no se acepta para efectos de la determinacion del
valor de la mercancia debido a que no se presentd en el despacho de
importacion, no obstante tratarse de una venta realizada en zona primaria.

33. La sentencia que se apela equivoca su analisis por cuanto en el presente caso
corresponde determinar la correcta aplicacion de las normas comunitarias
respecto del momento oportuno para la acreditacion de! descuento,
entendiendo que este momento no se refiere a una posibilidad de acreditacion

2
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34.

35.

36.

37.

38.

J1a libre decision ael importador, sino que se debe entender como un requisito
exigible como parte de la declaracién del valor en el despacho de importacion.

Los documentos probatorios del descuento, que serian 1a Factura Comercial
o el Contrato de Compraventa, debieron ser presentados en el momento del
Despacho de Importacidon, etapa en la cual se presenta fa DUA, lo cual no fue
cumplido en el presente casc por el importador.

Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia resolvié confirmar la sentencia apelada,
que declara infundada la demanda, al considerar que:

De acuerdo con el marco normativo conformado por la Decision 6.1 del Comité
de Valoracion de la OMC, el articulo 9 de la Decision 378 y del articulo 52 de
la Resolucion 846, Reglamento Comunitario de la Decision 571, se concluye
que el hecho que una empresa importadora no haya acreditado los
descuentos en la etapa del Despacho aduanero, no supcene en modo alguno
que estos descuentos sean rechazados, ya que la documentacion
sustentatoria podra ser verificada con posterioridad, es decir, da lugar a la
aplicacién del procedimiento de la duda razonable. Ello significa que la
empresa importadora debera proporcionar una explicacion complementaria,
asi como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar.

En consecuencia, no resulta correcto considerar que el despacho aduanero
fue el unico momento para que la empresa Diveimport S.A. presentara la
documentacion necesaria para sustentar el descuento contenido en la Factura
1/06/127543, por lo que no correspondia que la SUNAT realizara el ajuste del
valor de las mercancias desconociendo el descuento efectivamente aplicado.

La propia SUNAT reconoce que existe un Contrato de Representacion,
Contrato de Distribucion y Anexo donde figuran los porcentajes de descuentos
con los que Divemotor S.A. adquirid la mercancia importada y que
posteriormente vendic mediante venta sucesiva a Diveimport S.A. Estando
acreditado que existen documentos que sustentan el descuento reconocidos
por la actora, en consecuencia, resulta incorrecto que haya desconocido el
descuento a favor de Diveimport S.A., maxime si la empresa importadora
beneficiada con el descuento si habia consignado el valor de transaccion
efectivamente pagado.

Argumentos del Recurso de casacion.

La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria — SUNAT, de la
Republica del Peru, dentro de su recurso de casacion manifiesta lo siguiente:

El Contrato de Representacion General de 13 de junio de 1998, suscrito entre
Divemotor S.A. y la empresa Daimlerbenz AG, en razon del cual se habrian
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41,
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43.

otorgado diversos descuentos, no se acepta para efectos de la determinacion
del valor de la mercancia debido a que no se presentd en el Despacho de
Importacion.

El articulo 9 de la Resolucion 846, Reglamento Comunitario de la Decision
571, es bastante claro al establecer los requisitos para que los descuentos
otorgados en una compra venta internacional sean aceptados a efectos de la
valoracidon aduanera. En el presente caso, se tiene que el requisito de que el
descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancia, como
parte de la negociacion entre el vendedor y el comprador no se cumple por
cuanto los descuento fueron otorgados a Divemotor S.A., una empresa
distinta de quien se beneficio irregularmente con unos descuentos que no le
fueron otorgados por el proveedor extranjero.

Un aspecto que no ha sido analizado por las instancias de mérito es que los
descuentos otorgados por el primigenio proveedor extranjero fueron
otorgados a Divemotor S.A., en virtud del contrato de representacion que
mantenian. En este contexto, tales descuentos no pueden beneficiar a una
tercera empresa como Diveimport S.A., quien no tiene la condicion de
comprador en tal operacion comercial primigenia, maxime si se tiene en
consideracion que dichos beneficios fueron otorgados en una compra venta
para su exportacién al Per.

En el presente caso, los descuentos que efectivamente beneficiaron a
Divemotor S.A., vendedor en la compraventa a Diveimport S.A. no se
tradujeron en la Factura Comercial presentada por la accionada, hecho que
manifiestamente vulnera lo dispuesto por los numerales 1.ii y 1.v del articulo
9 de la Resolucion 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.

INTERPRETACION PREJUDICIAL:

Que, el articulo 89 numeral 1) incisos ii), iv) y v) de la Resolucion 846,
Reglamento Comunitario de la Decisidon 571 “Valor en Aduana de las
Mercancias Importadas”, forma parte de! ordenamiento juridico comunitario,
conforme lo dispone el literal ¢) del articulo 1 del Tratado de Creacién 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:

Solicitados: @ numeral 1) incisos ii), iv) y v) de la Resolucion 846, Reglamento
Comunitario de la Decision 571 “Valor en Aduana de las Mercancias
Importadas”. Sin embargo, el hecho imponible ocurrié durante el ejercicio fiscal
2003, por lo tanto, la norma comunitaria aplicable es la Decision 378. En
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consecuencia, se interpretara, de oficio, el articulo 9 de la Decision 378 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena’.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Los métodos de valoracion en aduana. Su orden de aplicacion en
casos en que la Administracion de Aduanas tenga motivos para dudar
de la veracidad o exactitud del valor declarado.

2. La obligacion de notificar la duda razonable por parte de la
Administracion de Aduanas.

3. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancia
importada. Momentos en que debe acreditarse el descuento.

D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LOS METODOS DE VALORACION EN ADUANA. SU ORDEN DE

46.

47.

e

APLICACION EN CASOS EN QUE LA ADMINISTRACION DE ADUANAS
TENGA MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL
VALOR DECLARADO.

En atencion al proceso interno, el Tribunal considera pertinente desarroliar el
tema de los métodos de valoracion aduanera y su orden de aplicacion.

Métodos de valoracion en aduana. Su orden de aplicacién.

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 utilizacion de valores arbitrarios o ficticios. En la Ronda Uruguay
se adoptdé una decision ministerial sobre este tema que otorga a las
administraciones de aduanas la facultad de solicitar informacion adicional en
los casos en que tengan motivos para dudar de la exactitud del valor declarado
de las mercancias importadas. Si, pese a la informacion adicional que se haya
podido facilitar, la administracion de aduanas sigue albergando dudas
razonables, podra estimarse que no se puede determinar el valor en aduana
de las mercancias importadas sobre la base del valor declarado™.

' “Articulo 9.- Cuando haya sido presentada una declaracion y la Aduana tenga motivos
para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como
prueba de esa declaracién, podra pedir al importador que proporcione una explicacion
complementaria asi como documenios u otras pruebas gue acrediten que el valor
declarado representa ia cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las
mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo 8 del
Acuerdo del Valor del GATT de 1994”,

2 Qrganizacién Mundia! del Comercio (OMC). “Entender la OMC: los Acuerdos. Obstéculos
no arancelarios: tramites burocraticos, eic.” Disponible en web:
hitp://www.wto.org/spanish/thewlo sfwhatis s/tif s/agrm9 s.htm#rules.
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48,

49,

Asi, la valoracion en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para
determinar el valor en aduana de las mercancias importadas. Si se apiica 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 la importacién, de acuerdo con lo
dispuesto en el Acuerdo sobre Valoracién en Aduana de la OMC y lo contenido
en la Interpretacién 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 aplicacion puede invertirse a peticion del importador y si asi lo acepta
la Administracion Aduanera’™,

Segtuin 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, méas 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™.

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

Segundo Meétodo: Valor de Transaccidon de mercancias idénticas.
(Articulo 2 y su Nota Interpretativa). Sino 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

3 SANCHEZ, Julia Inés. “Valoracion Aduanera”. Secretaria General de la Comunidad

Andina, Proyecto de Cooperacion UE-CAN, Asistencia Relativa al Comercio |, primera
edicion, julio de 2007, p. 55.

4 QOrganizacion Mundial del Comercio (OMC). “Valoracién en aduana: informacion técnica.

Informacion técnica sobre valoracioén en aduana”. Disponible en web:
http:/fwww.wito.ora/spanish/tratop s/cusval sfcusval info_s.htm,

5 Ibid.

10
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manerl, G TESSECO & INCHCANCIAS IWChutas, Lo WO Gue Han e
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 objelo de
valoracion;

- vy que las haya producido el productor de las mercancias objeto de
valoracion.

Al respeclo, la OMC ha senalado que para que pueda aplicarse este
método, las mercancias deben haberse vendido al mismo pais de
importacion que las mercancias objeto de valoracion. Asimismo, deben
haberse exportado en el mismo momenio 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 pequedias diferencias de aspecto no impediran que se
consideren como idénticas las mercancias que en todo lo demas
se ajustan a la definicion.

Cabe senalar que, “se excluyen las mercancias importadas que incluyen
trabajos de ingenieria, trabajos artisticos, elc. 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 Metodo: Valor de Transaccion de mercancias similares. (Articulo 3
y su Nota Interpretativa).

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

6

7

Ibid.

ibid.

11
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- 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;

- que se hayan producido en el mismo pais y por el mismo
productor de las mercancias objeto de valoracién. Para que
pueda aplicarse este método, las mercancias deben haberse
vendido al mismo pais de importacion 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 transaccion 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
ofras mercancias importadas que sean idénticas o similares a ellas,
en el pais de importacién. 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 importacién de las mercancias objefo
de valoracién o en un momento aproximado. Si no se han realizado
venfas en el momento de la importacibn 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 valoracions.

El precio unitario a que se venda la mayor cantidad ftotal de las
mercancias es el precio a que se venda el mayor numero de unidades
a personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la
importacion al que se efectuen dichas ventas. Para delerminar esa
mayor cantidad total de mercancias, se retinen 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. El
mayor numero de unidades vendidas a un precio representa la mayor
cantidad total.

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

% 5 Ibid.
W/
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50.

51.

52.

Este es el método mas complicado y menos ulilizado, ya que el valor en
aduana se determina sobre la base del costo de produccién 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 exportacion
al pais de importacién, siendo que el valor reconsitruido es la suma de los
siguientes elementos: Costo de produccion = valor de los materiales y de
la fabricacion®. 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.

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

Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los
métodos 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 metodo 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 meétodo del Valor de Transaccion de las mercancias
importadas. Asi, la aplicacion de los métodos es segin 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 aplicacion de los métodos gque le anteceden. Por lo tanto, sélo se liega al
método de “dltimo recurso” cuando ninguno de los anteriores pudo utilizarse;
sin embargo, es el segundo métodoc mas empleado luego del valor de
transaccion.

Al respecto, el Acuerdo impide cualquier tipo de arbitrariedad, por lo que existe
la posibilidad al importador de indagar con la Administracién de Aduanas la
forma y el método con el cual se le determind el valor en aduana de las
mercancias importadas. Asimismo, en ia determinacion del valor en aduana
de una mercancia importada, prima el método del Valor de Transaccion o
meétodo 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

9 Ibid.

0 Ibid.
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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.

53. Los valores arbitrarios o ficticios se dan cuando no existe soporte documental
alguno y que no han podido ser fehacientemente probados por {a autoridad
aduanera'l.”

54. 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 ia
aplicacién 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.

55. Conforme lo seiiala la OMC, la valoraciéon en aduana debe basarse, con
marcadas excepciones, en el precio real de las mercancias objeto de
valoracidn, gue se indica por lo general en la factura, el cual se entiende como
el primer metodo 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.

56. El articulo 9 de la Decision 378 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
establecia lo siguiente:

“Articulo 9.- Cuando haya sido presentada una declaracién y la Aduana
tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o
documentos presentados como prueba de esa declaracion, podra pedir
al importador que proporcione una explicacién complementaria asi como
documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las
mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones
del articulo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994,

Si, una vez recibida la informacién complementaria, o a falta de
respuesta, la Aduana tiene ain dudas razonables acerca de la veracidad
o exactitud del valor declarado, podra decidir, teniendo en cuenta las
disposiciones del articulo 11 del Acuerdo del Vaior del GATT de 1994,
que el valor en aduana de las mercancias importadas no se determinara
con arreglo a las disposiciones del articulo 1 del mismo.

(...

% 1" BAJO ANTON, Luis Miguel. “El despacho aduanero”. FC Edilorial, Madrid, 2000, p. 167.

e
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57.

8.

59.

60.

61.

za

iy

En consecuencia, la regla general consiste en el criteric 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 ¢ suficientes para demostrar
la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

Segun los lineamientos de la OMC se sefnala: “Si, a pesar de la informacion
adicional que pueda recibir, la administracion 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 comunicaréa 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 sefalado por la OMC, el valor en aduana basado en el
método del valor de transaccion depende en gran medida de los documentos
presentados por el importador. De esta manera, 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.

En consecuencia, 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
complementaria, la administracion de aduanas tiene aun dudas razonables —
0 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 transaccién. Antes de adoptar una decisidon definitiva, la
administracién 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 decision definitiva™2.

. LA OBLIGACION DE NOTIFICAR LA DUDA RAZONABLE POR PARTE DE

LA ADMINISTRACION DE ADUANAS.

El recurso de casacion que origind la presente interpretacion prejudicial fue
interpuesto contra la sentencia de segunda instancia que resolvié confirmar la
sentencia apelada, que declara infundada la demanda interpuesta por la

2. QOrganizacion Mundial del Comercio (OMC). “Valoraciéon en aduana: informacion técnica.
Informacion técnica sobre valoracion en aduana®, Op. Cit.
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62.

63.

64.

SUNAT. En dicha decision de segunda instancia, la Tercera Sala Transitoria
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima
afirmo, en el considerando décimo primero, que:

“De acuerdo al marco normativo acotado [la Decision 6.1 del Comité de
Valoracién de la OMC, el articulo 9 de la Decisién 378 y del articulo 52
de la Resolucién 846, Reglamento Comunitario de la Decisién 571] este
Superior Colegiado concluye que el hecho que una empresa importadora
no haya acreditado los descuentos en la etapa del Despacho Aduanero,
no supone en modo alguno que estos descuentos sean rechazados, ya
que la documentacion sustentatoria podra ser verificada con
posterioridad, es decir da lugar a la aplicacion del procedimiento de duda
razonable. Ello significa que la empresa importadora debera
proporcionar una explicacion complementaria asi como documentos u
otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la
cantidad total efectivamente pagada o por pagar”.

Sin embargo, la citada Corte incurre en error al determinar la ley aplicable en
el tiempo por cuanto el hecho imponible ocurrio durante el ejercicio fiscal 2003
¥, en consecuencia, la norma comunitaria aplicable es la Decision 378. El Juez
Consultante incurre en el mismo error al solicitar la interpretacion del articulo
9 numeral 1) incisos ii), iv) y v) de la Resolucién 846, Reglamento Comunitario
de la Decisidn 571 “Valor en Aduana de las Mercancias Importadas”.

El Tribunal advierte que, {a interpretacion de oficio del articulo 9 de la Decision
378 de la Comision del Acuerdo de Cartagena debe absolverse de
conformidad con lo establecido conjuntamente por el articulo 1 del Acuerdo
Relativo a la Aplicacion del Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 y por la Decision 6.1 del Comité de Valoracion
de la OMC. Por lo tanto, resulta necesario que el Tribunal proceda a realizar
una interpretacion sistematica de las citadas normas.

En primer lugar, cabe recordar que, la OMC es una organizacion internacional
basada en normas multilaterales e impulsada por sus Miembros, es decir,
todas las decisiones son adoptadas por los gobiernos Miembros y ias normas
son el resultado de las negociaciones entre éstos'®. De esta manera, las
Partes en el Acuerdo de Valoracién convinieron en dictar la Decision 6.1, que
fue posteriormente expedida por el Comité Técnico de Valoracién en Aduana
de la OMC, relativa a casos en que las administraciones de aduanas tengan
motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Por tal
razon, es conveniente transcribir {a norma comentada:

“El Comité de Valoracion en Aduana

13 QOrganizacion Mundial del Comercio (OMC). “La OMC". Disponible en web:
hitps:/fiwww.wto.org/spanish/thewto s/thewto s.him.
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65.

eanimianao que el valor de transaccion es la base principal e
valoracion de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicacion del
articulo VIl del GATT de 1994 (denominado en adelante el «Acuerdor),
Reconociendo que la Administracion de Aduanas puede tener que
enfrentarse a casos en que existan motivos para dudar de la veracidad
o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes
como prueba de un valor declarado;

Insistiendo en _que al obrar asi la Administracién de Aduanas no debe
causar _perijuicio a los intereses comerciales legitimos de los
comerciantes;

Teniendo en cuenta el articulo 17 del Acuerdo, el parrafo 6 del Anexo Il
del Acuerdo y las decisiones pertinentes del Comité Técnico de
Valoracion en Aduana;

Decide lo siguiente:

1. Cuando le haya sido presentada una declaracion y la
Administracién de Aduanas tenga motivos para dudar de la
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados
como prueba de esa declaracion, la Administracién de Aduanas
podré pedir al importador que proporcione una explicacion
complementaria, asi como documentos u otras pruebas, de que el
valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada
o por pagar por las mercancias importadas, ajustada de
conformidad con las disposiciones del articulo 8. Si, una vez
recibida la informacién complementaria, o a falta de respuesta, la
Administracién de Aduanas tiene aiin dudas razonables acerca de
la veracidad o exactitud del valor declarado, podra decidir, teniendo
en cuenta las disposiciones del articulo 11, que el valor en aduana
de las mercancias importadas no se puede determinar con arreglo
a las disposiciones del articulo 1. Antes de adoptar una_decision
definitiva, la Administracion 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 gue la inspiran.

2. Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legitimo que un Miembro
asista a otro Miembro en condiciones mutuamente convenidas”
(Subrayado por fuera del texto).

En consecuencia, las propias partes en el Acuerdo de Valoracion
establecieron que, en el procedimiento de duda razonable, “/a Administracion
de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legitimos de
los comerciantes’. Adicionalmente, antes de adoptar una decisién definitiva
respecto del valor declarado, la Administracién de Aduanas debera notificar al
importador los motivos que tenga para dudar de la veracidad o exactitud de
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los datos o documentos presentados y necesariamente deberd darle una
oportunidad razonable para responder.

66. En un mundo interrelacionado y globalizado como el actual, el ordenamiento
juridico comunitarioc andino se encuentra en constante dialogo con el
ordenamiento  juridico multilateral. Esta relacidon, se presenta
fundamentalmente por la referencia expresa que la normativa comunitaria
andina hace de la multilateral, mediante una remisién o reenvio, o a través de
una comunitarizacién o incorporacion de la norma multilateral'4.

67. Si bien diversos articulos de la Decision 378 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena comunitarizan o incorporan disposiciones de la norma muitilaterat,
en el caso bajo estudio, es preciso analizar lo establecido en el tercer parrafo
del articulo 9 de la Decisién 378 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, el
cual disponia que:

“Articulo 9.- Cuando haya sido presentada una declaracion y la Aduana
tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o
documentos presentados como prueba de esa declaracion, podra pedir
al importador que proporcione una explicacion complementaria asi como
documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las
mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones
del articulo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

Si, una vez recibida la informacion complementaria, o a falta de
respuesta, la Aduana tiene atin dudas razonables acerca de la veracidad
o exactitud del valor declarado, podré decidir, teniendo en cuenta las
disposiciones del articulo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994,
que el valor en aduana de las mercancias importadas no se determinara
con arreglo a las disposiciones del articulo 1 del mismo.

Antes de adoptar una_decision _definitiva, la Aduana comunicarad 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
decisién definitiva, la Aduana la comunicara por escrito al importador,
indicando los motivos que la inspiran.

A efectos de aplicar el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, un Pais
Miembro podra asistir a otro pais en los términos que mutuamente
convengan” (Subrayado por fuera del texto).

68. En consecuencia, la normativa comunitaria andina se conforma con lo
dispuesto por la normativa de la OMC, previamente comentada, en el sentido

14 Véase, en este sentido, Proceso 117-IP-2010, Interpretacion Prejudicial de 12 de mayo de

.
e
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69.

70.

71.

72.

de que, cuando la Adminitstracion de Aduanas tenga moiivos para dudar de la
declaracion de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad
de los datos consignados que figuren en esa declaracion, o en relacién con
los documentos presentados como prueba de la misma, ésta debera requerir
al importador explicaciones complementarias, asi como documentos u otras
pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos,
otorgandole una oportunidad razcnable para responder.

Adicionalmente, la normativa andina dispone que, de persistir la duda
razonable, la Administracién de Aduanas podra proceder a aplicar los
métodos secundarios de valoracion. Sin embargo, antes de ello, la
Administracion de Aduanas debera, imperativamente, comunicar al
importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de
los datos o documentos presentados y debera darle un plazo razonable para
responder.

En consecuencia, la normativa andina establece una obligacién para la
Administracion de Aduanas que la normativa de la OMC, cual es que la
notificacion de la duda razonable deberad realizarse por escrito y no
unicamente cuando “le fuera solicitado”. Sin duda, el espiritu de la norma se
conforma con lo dispuesto por la Decision 6.1 del Comité de Valoracion de la
OMC, en el sentide de aplicar el principio relativo a que “la Administracion de
Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legitimos de los
comerciantes” en el procedimiento de la duda razonable. Por lo tanto, la
normativa comunitaria andina relativa a valor en aduanas o valoracion
aduanera es conforme y forma un conjunto coherente con la normativa de la
OMC previamente expuesta.

En el presente caso, el Juez Consultante debera determinar, luego de apreciar
las pruebas presentadas por el importador o comprador de la mercancia y por
la SUNAT, si en el presente caso efectivamente se siguid el procedimiento
establecido, tanto por la normativa comunitaria andina como por la de la OMC.
En ese sentido, debera verificar si se aplicé correctamente el método del Valor
de Transaccion o si, por el contrario, existieron dudas “respecto a la veracidad,
exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaracién”,
debiendo proceder en tal caso a notificar la duda y otorgar un plazo razonable
al importador o comprador para su subsanacion.

LOS DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADOS POR EL VENDEDOR DE
LA MERCANCIA IMPORTADA. MOMENTOS EN AQUE DEBE
ACREDITARSE EL DESCUENTO.

En el presente caso, la SUNAT emitié Resolucion de Determinacion 3479-
2006 y su Liquidacion de Cobranza 000-2006-017350, que fue confirmada
mediante Resolucién de Intendencia 000-380000/2009-000238, en las cuales
no considerd los descuentos consignados por Diveimport S.A. Al efecto, si
bien se produjo una duda razonable por parte de la Administracién de
Aduanas respecto del valor en aduana declarado por el importador, ésta
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73.

74.

75.

76.

procadio a aplicar ei primer metodo de valoracion sin notiiicar previamenie Ia
duda razonable. Por tal razdn, el Tribunal considera necesario referirse a la
cuestion a los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la
mercancia importada, asi como al momento en que éstos deben acreditarse.

A este respecto, segun Julia inés Sanchez: “resulta importante tener en
cuenta que, para la 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, efc.”>.

El Comité Técnico de Valoracion en Aduana expresé que segun el articulo 1
dei Acuerdo sobre Valoracion, 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 transaccion’®.

Asimismo, el Comité Técnico de Valoracion en Aduana expresd que cuando
et comprador puede beneficiarse de un descuento por pago al contado, pero
en el momento de la valoracion el page no se ha efectuado, todavia, se
aceptara como base para et valor de transaccion segan el 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 declaracién del importador sobre el
importe que tiene que pagar, sin perjuicio de una comprobacion y de la
aplicacién eventual de los articulos 13 y 17 del Acuerdo'’.

El Comité Técnico de Valoracidon en Aduana ha expresado la opinion
siguiente:

“El importe del descuento representa un importe que se ha pagado ya al
vendedor, y, por consiguiente, esta cubierto por la nota interprefativa del
articulo 1 relativa al "precio pagado o por pagar”, en la que se especifica
que el precio realmente pagado 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 vy a

15 SANCHEZ, Julia Inés. *Valoracién aduanera”. Secretaria General de la Comunidad
Andina, Proyecto de UE-CAN, Lima, 2007, p. 65. Agrega la autora que: “dichos descuentos
podran ser aceptados por la autoridad aduanera para la valoracion de las mercancias y no
deben ser objeto de ajuste, en la medida en que estén relacionados con las mercancias
objeto de valoracion, que beneficien realmente 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 refroactivo”

18 Qpinion consultiva 5.1. trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al
acuerdo.

17 QOpinidn consultiva 5.3. trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al
acuerdo.
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77.

78.

79.

80.

efec.os ug valgracion, deope incluirse en el valor de {ransaccion. £/ irato
que las aduanas deben aplicar a la transaccién anterior que origino el
crédito, tiene que ser independiente de la decision sobre el valor en
aduana apropiado del envio que se esta despachando. La decisién de
efectuar o no un ajuste en el valor del envio anterior depende de la
legislacion nacionafl8 (Subrayado por fuera del texto).

El Comité Técnico de Valoracién en Aduana expreso la siguiente opinion:

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

2. El Acuerdo sobre Valoracion 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 {as mercancias importadas constituye
una base valida para determinar el valor en Aduana segtn el articulo 1.

3. Por lo tanto, se tendra en cuenta para la valoracion 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 exportacion al pais de
importacion. Asi pues, los descuentos por cantidad se dan solamente
cuando se demuestra que un vendedor determina el precio de su
mercancia ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad de
mercancias vendidas. Hay dos categorias generales de descuentos:

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

2. Aquellos que han sido fijados después de la importacion 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 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 estd dado por el monto
efectivamente pagado por Diveimport S.A., independientemente de si el

8 QOpinidn consultiva 8.1. trato aplicable con arreglo al acuerdc a los descuentos
relacionados con transacciones anteriores.

19 Opinidn consultiva 15.1. trato aplicable a los descuentos por cantidad.
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descuenio ctorgaco por dicho proveedor se encontrava 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.

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

Momentos en que debe acreditarse el descuento.

Como se explicd en la segunda cuestion prejudicial desarrollada en la
presente providencia, la normativa comunitaria andina se conforma con lo
dispuesto por la normativa de la OMC, previamente comentada, en el sentido
de que, cuando la Administracion de Aduanas tenga motivos para dudar de la
declaracion de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad
de los datos consignados que figuren en esa declaracion, o en relacion con
los documentos presentados como prueba de la misma, debera requerir al
importador explicaciones y documentos complementarios, asi como cuando
establece que, antes de adoptar una decision definitiva al respecto, debera
comunicar al importador, por escrito, sus motivos para dudar de ta veracidad
o exactitud de los datos o documentos presentados y debera darie un plazo
razonable para responder.

En consecuencia, si bien el momento oportuno para acreditar el descuento
sera aquel seleccionado para la declaracion de valor de las mercancias
importadas, de albergar dudas acerca de la veracidad, exactitud e integridad
de los elementos que figuren en esa declaracion, la Autoridad de Aduanas
debera proceder a notificar la duda razonable y otorgar un plazo razonable
para su subsanacion, conforme se desprende de la redaccion del articulo 9
de la Decision 378, comentado previamente en la presente providencia.

En conclusion, si bien, en principio, el momento designadc para acreditar el
descuento sera aquel de la presentacion de la declaracion de valor, de
presentarse dudas razonables que no permitan constatar el valor declarado
por el importador, la Administracion de Aduanas debera, imperativamente,
comunicarle la duda razonable y otorgarle un plazo también razonable para
que proceda a responder y asi acreditar adecuadamente el valor inicialmente
declarado. En consecuencia, es posible afirmar que, en la practica, se puede
acreditar el descuento hasta en dos momentos, en virtud de la obligacién de
la Administracién de Aduanas de notificar una eventual duda razonable: tanto
en el despacho como en el procedimiento de duda razonable.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

PRIMERO: Conforme lo sehala la OMC, la valoracién en aduana debe
basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancias
objeto de valoracion, 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.

Las Administraciones de Aduanas de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones
necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados
como base imponible, sean los correctos y estén determinados de
conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoracion de
la OMC.

SEGUNDO: La normativa comunitaria andina se conforma con lo dispuesto
por la normativa de la OMC, en el sentido que, cuando la Administracién de
Aduanas tenga motivos para dudar de la declaracion de valor presentada
respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que
figuren en esa declaracién, o en relacion con los documentos presentados
como prueba de la misma, se establece, al igual que la normativa multilateral,
que la Administracién de Aduanas debera requerir al importador explicaciones
complementarias, asi como documentos u otras pruebas con el fin de
acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos.

Adicionalmente, la norma andina dispone que, de persistir la duda razonable,
la Administracion de Aduanas podra proceder a aplicar los métodos
secundarios de valoracidn. Sin embargo, antes de ello, la Administracion de
Aduanas deberd, imperativamente, comunicar al importador, por escrito, sus
motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos
presentados y debera darle un plazo razonable para responder.

En el presente caso, el Juez Consuitante debera determinar, luego de apreciar
las pruebas presentadas por el importador o comprador de la mercancia y por
la Administracion de Aduanas, si en el presente caso efectivamente se siguio
el procedimiento establecido, tante por la normativa comunitaria andina como
por la OMC. En ese sentido, el Juez Consultante debera verificar si se aplico
correctamente el método del Valor de Transaccion ¢ si, por el contrario,
existieron dudas respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los
elementos que figuren en esa declaracion, debiendo proceder en tal caso a
notificar la duda razonable y otorgar un plazo razonable para su subsanacion.

TERCERQO: 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 ia rebaja". En otras palabras, los
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descuentos o rebajas se deben distinguir del precio de la mercancia y se deben
identificar el concepfo 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 Diveimport, independieniemente 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. 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.

Adicionalmente, cabe resaltar que el valor de transaccién no podra ser
rechazado por el solo hecho de que €l valor declarado por las mercancias sea
inferior a los precios comrientes de mercado de mercancias idénticas o similares.
Un precio inferior a los precios cotrientes de mercado se aceptara, siempre que
el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar.

Si bien, en principio, el momento designado para acreditar el descuento sera
aque! de la presentacion de la declaracion de valor, de albergar dudas
razonables acerca de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que
figuren en esa declaracion, la Administracion de Aduanas debera comunicar la
duda razonable al importador y otorgarle un plazo también razonable para que
subsane las observaciones comunicadas y asi brindarle la oportunidad de
acreditar —-nuevamente— adecuadamente el valor declarado.

En consecuencia, es posible afirmar que, en la practica, se puede acreditar el
descuento hasta en dos momentos, en virtud de la obligacion de la
Administracion de Aduanas de notificar una eventual duda razonable: tanto en
el despacho como en el procedimiento de duda razonable.

De conformidad con lo dispuesto por 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, 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 def Tribunal,
firman la presente Interpretaciéon Prejudicial los Magistrados que participaron
en su adopcion.

Cecilia sta? yllon Quinteros
MAGISTRADA
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R I _
.

Hernan %@ambrano Sstavd Garcig et
ENTE SECRETARIO

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 307-1P-2015
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 309-1P-2015

Interpretacion prejudicial del articulo 137 de la Decisiéon
486 de la Comision de la Comunidad Andina; y, de
oficio, de los articulos 135 literal e) y 172 segundo
parrafo de la misma Decisién, con fundamento en la
interpretacion solicitada por la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima, Republica del Peru.
Marca: UP & GO (denominativa). Actor: SCA HYGIENE
PRODUCTS AB. Proceso interno: 6989-2013-0-1801-
JR-CA-25.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllén Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco
de Quito, a los veinticinco dias del mes de febrero del aino dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 6989-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 24 de junio de 2015, con sus
respectivos anexos, recibido en este Tribunal, via correo electronico, el mismo
dia, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima, Republica del Peru, remitié a este Organo
Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretacion prejudicial del
articulo 137 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
dentro del proceso interno 6989-2013-0-1801-JR-CA-25.

El auto de 5 de noviembre 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.

l.os hechos relevantes senalados por el consultante.

A. ANTECEDENTES.

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

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccibn de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), Republica del Peru.

Tercero interesado: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

Hechos.

El 30 de marzo de 2011, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (en adelante, KCW)
solicité el registro de la marca UP & GO (denominativa) para distinguir panales
desechables de papel y calzones de entrenamiento desechables de papel,
productos comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la citada solicitud en el Diario Oficial El Peruano, SCA
Hygiene Products AB present6 oposicion a dicha solicitud con fundamento en
la titularidad de las marcas UP & GO (denominativa) y LIBERO UP & GO
(mixta), registradas a su favor en el extranjero para distinguir productos
comprendidos en la Clase 16 de la Clasificacién Internacional de Niza.

El 29 de febrero de 2012, mediante Resolucion 693-2012/CSD-INDECOPI, la
Comisidn de Signos Distintivos del INDECOPI declar6é fundada la oposicion
de SCA Hygiene Products AB y, en consecuencia, denegd el registro
solicitado.

El 28 de marzo de 2012, KCW formuld apelacion contra la Resolucion 693-
2012/CSD-INDECORPI.

El 24 de mayo de 2013, mediante Resoluciéon 1721-2013/TPI-INDECOPI, la
Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, al resolver el recurso de
apelacién, confirmé la Resolucion 693-2012/CSD-INDECOPI, al considerar
que el signo solicitado es descriptivo y, en consecuencia, se encuentra incurso
en la causal de prohibicion establecida en el articulo 135 literal e) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

El 29 de agosto de 2013, SCA Hygiene Products AB interpuso demanda
contencioso administrativa contra la Resoluciéon 1721-2013/TPI-INDECOP], la
cual si bien denego el registro de la marca producto UP & GO (denominativa),
no emitid pronunciamiento alguno respecto a la existencia de mala fe e
intenciones de perpetrar actos de competencia desleal por parte de KCW.
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El 30 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado declaré6 infundada
la demanda interpuesta por SCA Hygiene Products AB.

El 12 de febrero de 2015, SCA Hygiene Products AB interpuso recurso de
apelaciéon contra la sentencia de 30 de enero de 2015, por cuanto si bien
denego el registro de la marca UP & GO (denominativa) no emitio
pronunciamiento alguno respecto de la existencia de mala fe e intenciones de
perpetrar actos de competencia desleal por parte de KCW.

El 17 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima resolvié suspender el proceso a efectos de
solicitar ante este Tribunal la interpretacion prejudicial del articulo 137 de la
Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda.
SCA Hygiene Products AB interpuso demanda en la que manifiestd que:

La Sala ha concluido de manera arbitraria y unilateral que el signo UP & GO
(mixto) se encontraria incurso en la causal de prohibicién establecida en el
articulo 135 inciso e) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina. Para arribar a dicha conclusion se ha valido de consultas realizadas
en Internet sobre productos de Clases distintas a la 16 de la Clasificacion
Internacional de Niza y cuya comercializacién en el Peru ni siquiera ha sido
comprobada.

A pesar que ha quedado acreditado en el expediente el hecho que la marca
UP & GO (denominativa) esta registrada en diversos paises a nivel mundial,
muchos de los cuales tienen como lengua el idioma inglés y que no han
calificado el término UP & GO como descriptivo, la Sala del INDECOPI no solo
no ha analizado el tema de |la mala fe que fue reconocido por la Comisién de
Signos Distintivos, sino que ademas desconoce cualquier posible titularidad
sobre el signo UP & GO (denominativo) por parte de SCA Hygiene Products
AB, todo lo cual resulta perjudicial para sus intereses.

La Sala no ha manifestado cuales serian las razones para dejar de lado lo
sefalado por la Comisidn de Signos Distintivos en lo que refiere a la existencia
de mala fe por parte de KCW y la comision de un acto de competencia desleal
al solicitar el registro del signo UP & GO. La denegatoria de oficio del signo
solicitado supone un desconocimiento de los derechos exclusivos de SCA
Hygiene Products AB reconocidos a nivel mundial y que en definitiva no deben
ser dejados de lado en el mercado peruano.

En consecuencia, queda acreditado que la Sala ha infringido su obligaciéon de
motivar suficientemente sus decisiones administrativas, resolviendo, como
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hemos evidenciado, ¢e manera arpitraria v en perjuicio de SCA Hygiene
Products AB.

Argumentos de la contestacion a la demanda.
El INDECOPI presentd contestacion a la demanda manifestando que:

En el presente caso, el Tribunal del INDECOP/ advirtié que la denominacion
proveniente del idioma inglés UP & GO, cuya traduccion en el idioma esparol
equivaldria a “arriba y anda”, hace referencia a productos plasticos, de facil
consumo o uso destinado a personas en movimiento constante.

Actualmente, dicha expresion es utilizada en diversos productos que se
comercializan en el mercado, lo cual determina que la misma ha ingresado
efectivamente al mercado y es actualmente utilizada por distintos
competidores para promocionar sus productos o servicios. Por lo tanto, el
publico consumidor esta familiarizado con dicha expresion, que no puede ser
de creacion exclusiva de un solo titular. En ese sentido, no podria ser
registrada por un solo competidor, sino que debe ser utilizada libremente por
todos los competidores en el mercado.

Finalmente, respecto de los registros de marca obtenidos en otros paises a
los que hace menciéon SCA Hygiene Products AB, cabe sehalar que los
registros otorgados por la autoridad administrativa en otros paises no tienen
caracter vinculante al momento de evaluarse una nueva solicitud, toda vez
que corresponde a la autoridad administrativa nacional analizar cada caso
concreto y evaluar si el signo solicitado cumple con los requisitos de
registrabilidad.

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

KCW contest6 la demanda sefalando lo siguiente:

Habiendo declarado que la denominacion UP & GO es descriptiva y habiendo
decidido que no podia ser registrada como marca, la resolucion 1721-
2013/TPI-INDECOPI sefald que no cabia ya pronunciarse sobre el argumento
de KCW, en el sentido que su solicitud de registro del signo UP & GO
(denominativo) se realizé de buena fe y sin animo de cometer acto de
competencia desleal alguno.

KCW actud de buena fe cuando solicité el registro de la marca UP & GO
(denominativa) en Peru, de la cual es titular en diversos paises como Ecuador,
Colombia, Bolivia, Aruba, Guatemala, Haiti, Montserrat y St. Vincent, por lo
que queda demostrado que la solicitud de registro de la marca UP & GO
(denominativa) no se realizd para perpetrar actos de competencia desleal
contra SCA Hygiene Products AB, sino para obtener derechos en el Peru de
una marca de la cual ya era titular en otros paises.
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Sin embargo, es claro que este argumento no fue analizado por la Sala del
INDECOPI debido a que ésta considero que no cabia pronunciarse sobre este
punto cuando ya habia declarado que el signo UP & GO (denominativo) es
descriptivo y ya habia decidido denegar su registro como marca.

Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia declaré infundada la demanda al
considerar que:

La frase UP & GO ha ingresado al mercado a través de diferentes productos
y servicios, siendo actualmente utilizada por distintos competidores para
diferentes clases. En consecuencia, es claro que la denominacion UP & GO
no podria ser considerada como creacion ya que forma parte denominativa de
otras marcas comercializadas en el mercado.

Se presume que todo comportamiento esta conforme con los deberes que se
desprenden del principio de buena fe. Por ello, quien afirma su inobservancia
debe probarlo. Sin embargo, en el presente caso, SCA Hygiene Products AB
no ha presentado medio probatorio alguno que demuestre que KCW actué
con mala fe para obtener el registro de la marca solicitada.

En el presente caso, se ha demostrado que KCW era titular en los demas
paises miembros de la Comunidad Andina de la marca UP & GO
(denominativa) al momento de presentar la solicitud de registro. En
consecuencia, es claro que la solicitud de registro de UP & GO (denominativa)
no se realizd para perpetrar actos de competencia desleal.

Argumentos del recurso de apelacion.

SCA Hygiene Products AB present6 recurso de apelacion en contra de la
sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos
en la demanda y agregando lo siguiente:

Tanto el juzgado como la Sala del INDECOPI no tomaron en cuenta que el
examen de registrabilidad realizado por la Comision sobre el signo solicitado
UP & GO (denominativo) determind que el signo en cuestion es distinto y
susceptible de representacion grafica, conforme a lo sefalado en el articulo
134 de la Decisidén 486, encontrandose fuera de las prohibiciones de registro
establecidas en los articulos 135 y 136 de la citada Decisidn.

El analisis debid versar sobre lo solicitado en la segunda pretension, esto es,
gue al haberse establecido que la solicitud de registro fue solicitada por KCW
mediando mala fe, se declarase que se encontraba incursa en el supuesto
contemplado en el articulo 137 de la Decision 486, por lo que no corresponde
acceder a registro, y no porque el signo haya sido descriptivo.
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El juzgado debi6é atender que SCA Hygiene Products AB ha registrado en
diversos paises alrededor del mundo fa marca UP & GO (denominativa) para
distinguir productos de la Clase 16, cuyos certificados fueron expedidos por
las autoridades oficiales de cada uno de dichos paises.

Solicitud del Juez Consultante.
El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:

— Si se deniega el registro de un signo por estar incurso en alguna causal
de prohibicion, ¢ Es necesario pronunciarse por los actos de competencia
desleal alegada por la opositora?

INTERPRETACION PREJUDICIAL.

Que, el articulo 137 de la Decisién 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 los siguientes articulos:

- Solicitado: 137 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina’.

- De oficio: 135 literal €) y 172 segundo parrafo de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad AndinaZ.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

' *Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podra denegar dicho registro”.

2 “Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
(...)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio para describir
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccion u otros
datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de
usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;

(.).

“Articulo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en
el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a los cinco
afos contados desde Ia fecha de concesion del registro impugnado.

(.).
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33.

Signos descriptivos en idioma extranjero.
Las marcas notorias extracomunitarias. La solicitud de registro de mala
fe. Su relacion con los signos notoriamente conocidos.

3. Autonomia de la Oficina Nacional Competente para tomar sus
decisiones.

N =

ANALISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
SIGNOS DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el proceso interno se debate si el signo UP & GO? en idioma inglés es
descriptivo para la Clase 16* de la Clasificacion Internacional de Niza. Por tal
motivo, el Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema.

Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte
del conocimiento comun, podran ser registrados como marcas si los otros
elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente
distintividad al signo.

Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que:
“No seran registrables dichos signos, si el significado conceptual de las
particulas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la
mayoria del publico consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para
una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que
mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al
conjunto (...)".

Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado
conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y
comprension del publico; en este caso, cuando una palabra en idioma
extranjero que conforma un signo (...) es facilmente reconocible entre el
publico consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciacién o
significado, debera tenerse en cuenta que “el caracter genérico o descriptivo
de una marca no esta referido a su denominacion en cualquier idioma. Sin
embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer
a un idioma extranjero, son de uso comun en los Paises de la Comunidad
Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregion

3 “UP” (adverbio, “toward the top”): “hacia arriba”, “hasta arriba” (locuciones adverbiales), “subir” (verbo
transitivo); “GO” (verbo irregular, “leave”, depart’): ir (verbo irregular); “get up and go”, (expresion
verbal, “stand up and leave”): “levantarse y marcharse’, “levantarse ¢ irse” (locuciones verbales). Cf.
“WordReference.com. Online Language Dictionaries”. Disponible en web: www.wordreference.com

Papel, carton; productos de imprenta; material de encuadernacién; fotografias; articulos de
papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material para artistas;
pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o
material didactico (excepto aparatos); materias plasticas para embalar (no comprendidas en otras
clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

5  Proceso 146-1P-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP (mixta).
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34.

35.

36.

37.

38.

depido a su raiz comun, a su similitud fonética o al hecho de haber sido
adoptadas por un dérgano oficial de la lengua en cualquiera de los Paises
Miembros’.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No seran registrables dichos signos,
si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho
del conocimiento de la mayoria del publico consumidor o usuario y, si ademas,
se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso comun en relacion con
los productos o servicios que se pretende identificar’ .

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen
extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local
con acepcion comun equivalente, como serian los italianismos, galicismos o
anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del
idioma en un pais dado™.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos,
por una o mas palabras de uso comun, su presencia no impedira el registro
de la denominacién, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que
los signos descriptivos 0 conformados por expresiones descriptivas son
aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a
las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernandez-Novoa sefala que el signo descriptivo
debe tener la virtualidad de comunicar las caracteristicas (calidad, cantidad,
destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

E! literal e) del articulo 135 de la Decision 486, establece la irregistrabilidad de
los signos descriptivos, involucrando en esa excepcion al registro de una
marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccién u otros
datos caracteristicos o informaciones de los productos o de los servicios,
puesto que si tales caracteristicas son comunes a los productos o servicios el
signo no sera distintivo y, en consecuencia, no podra ser registrado. Se incluye
en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos
productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de
la relacion directa entre éste y los productos o servicios para los cuales esta
destinado a identificar. Un signo sera descriptivo en relacién directa con
dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o
servicios.

6  Proceso 16-1P-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y
etiqueta.

7 Proceso 70-1P-2012, de 12 de septiembre de 2012, marca: MC KEBAB (mixta).

8  Proceso 3-IP-95, publicado en la G.0O.A.C. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca:
CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI.
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El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para
determinar si un signo es descriptivo, o esta formado por expresiones
descriptivas, es formularse la pregunta “; como es?” el producto o servicio que
se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontaneamente
suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la
designacion de ese producto, habra lugar a establecer la naturaleza
descriptiva de la denominacion™.

El Tribunal ha senalado que: “Sin embargo, una expresion descriptiva respecto
de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinfo a su
significado inicial o propio, de modo que, el resultado sera novedoso cuando se
usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacién
directa con la expresion que se utiliza”. El Tribunal continta diciendo: “La norma
transcrita prohibe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones
descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o mas
vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que
formen un conjunto (...) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de
un signo con dichas caracteristicas, tiene que ser consciente de que no puede
impedir la utilizaciéon del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca seria
considerada débil"°.

El Juez Consultante debera determinar si los términos UP y GO y la
denominacion compuesta UP & GO (denominativo) tendrian un significado
conocido por el publico consumidor, aunque se trate de palabras en idioma
inglés. Posteriormente, el Juez Consultante debera determinar si el signo
UP&GO (denominativo) es descriptivo en la Clase 16 de la Clasificacion
Internacional de Niza, asi como en las clases competitivamente conexas, de
conformidad con lo expresado en la presente providencia.

LAS MARCAS NOTORIAS EXTRACOMUNITARIAS. LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MALA FE. SU RELACION CON LOS SIGNOS
NOTORIAMENTE CONOCIDOS.

En el proceso interno, la sociedad SCA Hygiene Products AB manifesto que
el signo UP&GO (denominativo) fue solicitado de mala fe para perpetrar actos
de competencia desleal, al tener registrados los signos UP & GO
(denominativo) y LIBERO UP & GO (mixto). lgualmente, el demandante
manifiesta que la marca ‘UP&GO (denominativo) es notoriamente conocida en
el extranjero.

9 Proceso 27-1P-2001, G.0.A.C. 686, de 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA", citando al
Proceso 3-IP-85, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.,
publicado en la G.O.A.C. 189, de 15 de septiembre de 1395.

0 Proceso 29-1P-2013, publicado en la G.Q.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA
AMERICANA (mixta).
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43. Para tratar €i presente tema, el Tribunal se remite a o manifestado dentro del
Proceso 87-1P-2013:

1. “Marcas notorias en paises extracomunitarios.

Uno de los cambios normativos implementados por la Decisién 486, radicé
en establecer claramente el ambito de proteccion de los signos
notoriamente conocidos. Por un lado, elimind la referencia a la notoriedad
en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro,
definié claramente el concepto de signo notoriamente conocido. En el

siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado:

DECISION 344

DECISION 486

“Art. 83.- Asimismo, no podran
registrarse como marcas aquellos
signos que, en relacibn con
derechos de terceros, presenten
algunos de los  siguientes
impedimentos:

(..)

d) Constituyan la reproduccion, la
imitacién, la traduccibn o la
transcripcion, total o parcial de un
signo  distintivo  notoriamente
conocido en el pais en el que
solicita el registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto
a reciprocidad, por los sectores
interesados y que pertenezca a un
tercero. Dicha prohibicidn sera
aplicable, con independencia de la
clase, tanto en los casos en los que
el uso del signo se destine a los
mismos productos o servicios
amparados por la marca
notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se
destine a productos o servicios
distintos.

Esta disposicidon no sera aplicable
cuando el peticionario sea el
legitimo titular de Ila marca
notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de

producir confusion con una marca

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

(...)

h)constituyan una reproduccion,
imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcién, total
o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular
sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando
su uso fuese susceptible de causar
un riesgo de confusibn o de
asociacion con ese tercero o con
sus productos o servicios; un
aprovechamiento  injusto  del
prestigio del signo; o la dilucion de
su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario”.

¢...)

“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

10
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nouniamente conocida, | 0 el medio por el cual se nubiese
independientemente de la clase de | hecho conocido.”

los productos o servicios para los
cuales se solicite el registro.

Esta disposicion no sera aplicable
cuando el peticionario sea el
legitimo titular de la marca
notoriamente conocida;

(..).

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen comun contenido en la
Decision 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como
tal en cualquiera de los Paises Miembros. El articulo 224 debe leerse de
forma sistematica con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes
implicaciones:

- En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que
sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Paises
Miembros, frente a una solicitud de registro también en cualquiera
de los Paises Miembros, de un signo que sea susceptible de
generar riesgo de confusion, asociacion, dilucion y uso parasitario.

- No se protege a los signos notoriamente conocidos en paises
extracomunitarios cuando simplemente se argumente su
notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen comun de propiedad industrial, bajo el
principio basico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro
la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la
proteccion de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios si
puede lograrse vinculandolos a las siguientes figuras relacionadas con la
proteccion de la propiedad industrial:

- La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el
articulo 225 de la Decision 486, que dispone:

“Un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido contra
SU uso Yy registro no autorizado conforme a este Titulo, sin
perjuicio de las demas disposiciones de esta Decision que
fuesen aplicables y de las normas para la proteccion contra la
competencia desleal del Pais Miembro*'t.

44. Respecto al articulo 137 de la Decision 486, que preveé la irregistrabilidad
del registro de marcas cuando éste fue solicitado para perpetrar, facilitar o

11

Proceso 87-1P-2013, publicado en la G.0.A.C. 2261, de 29 de noviembre de 2013, marca: MUNICH
(mixta).

11
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consoidar un acto de competencia desleal, et Tribunal ha manifestado io
siguiente:

“1. La competencia desleal por confusion con una marca
registrada.

La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad
de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el
mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo
COMO marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba
enunciados, la Oficina Nacional Competente debera concluir si el
registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de
competencia desleal por confusion”, es el mas emblematico en
relacion con el registro de un signo como marca. Si un competidor
solicita el registro con la finalidad de generar confusién en el
mercado como tal y, por lo tanto, de causar dafio a otro
competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

El anadlisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios
razonables” que le permitan llegar a la conclusion de que el
solicitante del registro, de mala fe, podria perjudicar a otro
competidor en el mercado. Por ‘“indicio razonable” se debe
entender todo hecho, acto u omision del que, por via de inferencia,
pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitd
con el animo de cometer un acto de competencia desleal.

(..))

2. La competencia desleal por aprovechamiento de la
reputacion ajena.

Sin duda alguna, aprovecharse ilicitamente del prestigio que otro
empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar
proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que
denominamos desleales y que podrian generar grandes
problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el
mercado y error en el publico consumidor.

(..))

La mencionada conducta desleal no sbélo esta dirigida a
aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del
posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio
de la organizacion empresarial, o inclusive de la honestidad vy
transparencia en la venta de un producto o en la presentacién de

12
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45.

46.

47.

un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir la
imagen de una empresa.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logistica.
Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de
dicha situacién, es en ultimas permitir que el posicionamiento en
el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosion
sistematica de la ubicacion de un empresario en el mercado.”
(Interpretacion Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el
marco del proceso 54-1P-2013).

En la misma providencia el Tribunal establecid para estos casos el
alcance del mercado:

“Para catalogar un acto como desleal por confusién, es necesario
que los competidores concurran en un mismo mercado fisico o
electronico. Lo anterior es asi, ya que si no hay competencia, es
decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se
podria hablar de competencia desleal?.

En el presente caso, el Juez Consultante debera establecer la eventual
conducta desleal en el marco del articulo 137 de la Decision 486. Debe
determinar lo siguiente:

- La posible practica deshonesta y desleal al momento de presentarse la
solicitud de registro del signo UP&GO (denominativo).

- Analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se
hubiese presentado para perpetrar, faciltar o consolidar el
aprovechamiento de la reputacion ajena. Para esto se debe probar la
existencia de la reputacion ajena que se quiere aprovechar. Si no existe
prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo
distintivo, pues no se podria sancionar la conducta como desleal.

En este caso es muy importante tener en cuenta que la accion de aprovechar,
es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe
sancionar, ya que esto genera un deterioro sistematico de la posicion
empresarial. A este respecto, es preciso tener en cuenta la figura de la nulidad
de un registro de marca obtenido de mala fe, de conformidad con lo que se
establecera en el siguiente punto.

La solicitud de registro de mala fe. Su relacion con los signos
notoriamente conocidos.

El Tribunal reitera lo establecido en la interpretacion prejudicial 148-1P-2013:

2 Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.0.A.C. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB
MK (mixta).

13
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48.

49.

50.

1..)

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo
ordenamiento juridico. Este Organo Comunitario ha manifestado, sobre
la buena fe, que:

‘El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del
derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del
enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares
fundamentales del orden juridico que como tal, debe regir no sélo
las relaciones contractuales sino también cualquier actuacion en la
vida de relacion de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado
que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla
excepciones en su aplicacion. La buena fe es concebida como la
conviccién o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la
ley. Lo contrario de la actuacion de buena fe es el obrar con mala
fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de
sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intencion
de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir
las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas
como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho
registro’. (Proceso 65-1P-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en
la Gaceta Oficial 1102, de 6 de agosto de 2004)"3.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que
“para determinar si una persona obr6 con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencidn o de la conciencia de violar una
disposicion legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”'4.

Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento esta
conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por
ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir
las especificas consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se
presume ademas, que el comportamiento de una persona no se ha
manifestado con la intencién de causar dano, de violar una disposicion
normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia,
quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”'®.

El articulo 172 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de
marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha sefalado la jurisprudencia de

3 Proceso 148-1P-2013, de 11 de septiembre de 2013, marca: MUNICH SL (mixta).
4 Proceso 3-1P-99, publicado en la Gaceta Oficial 461, de 2 de julio de 1999, marca: LELLI.

5 Ibid.

14
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51.

52.

53.

este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe
gobernar todas las actuaciones en el ambito comunitario, de manera que el
Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuacién
se surtié de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del
registro de marca'®.

Conforme a lo anterior, si procede la sanciéon de la mala fe a través de la
declaracion de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro,
a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a
través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta
por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse
no sélo al titular de la marca registrada, sino al publico en general, consumidor
de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya
obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone
las siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelacion obtenido por la presentacion de
su solicitud de registro;

2. Denegar el registro en atencion a la causal contenida en el articulo
136 literal d) de la Decision 486; o,

3. Sancionar con la nulidad el reqistro obtenido de mala fe.

(..)"7

Su relacion con los signos notoriamente conocidos:

El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretacion Prejudicial de 24 de julio
de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013:

“El sequndo parrafo del articulo 172 establece como causal relativa de
irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe.
Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ambito del
derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha
consagrado como un principio general y basico de los sistemas juridicos;
es aquella maxima fundamental que permea todo el sistema juridico. El
ordenamiento juridico comunitario andino no escapa de esto, asi que
también se encuentra montado sobre dicho principio”8.

6 Proceso 109-1P-2007, marca: LOMA’S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1581, de 4 de febrero
de 2008.

7 Proceso 48-1P-2013, publicado en fa G.0.A.C. 2212, de 21 de junio de 2013, marca: SUENO (mixta).

8 Proceso 54-IP-2013, de 24 de julio de 2013, marca: ALIV RUB MK (mixta).
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54.

55.

56.

57.

Como ha sido senalado en la interpretacion prejudicial expedida por este
Tribunal dentro del Proceso 87-1P-2013°;

“(...) una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Ademas, si
fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de
propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera
sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario
debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas
juridicas de concesion de derechos marcarios.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba
cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento juridico,
la competencia en el mercado o hacer dario a un competidor
determinado™®.

La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo
empresarial ajeno, siendo un agravante de ello, si se trata de un signo
notoriamente conocido, el cual merece una mayor y especial proteccion. El
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial no puede tolerar situaciones en
las cuales se usurpe, a través de la presentacion de una solicitud de registro,
el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado, con el
pretexto de que “no es notorio en cualquiera de los Paises Miembros”. Con
mayor razéon cuando la mala fe se da mediante el registro de una marca que
es considerada como notoria, pero en paises extracomunitarios.

Al respecto, cabe resaltar que es muy probable que un signo notorio
extracomunitario, pueda tener éxito en el comercio subregional andino. De
esta manera, los signos notorios aun cuando no sean considerados como
tales en cualquiera de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, si deben
estar protegidos contra las conductas realizadas de mala fe.

El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el
soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo
empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si
dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el
ordenamiento juridico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante
una solicitud de registro de marca de mala fe, el envidiable posicionamiento

® Proceso 87-1P-2013, de 25 de septiembre de 2013, 25 de septiembre de 2013.

20 Existen otras causales de irregistrabilidad que estan intimamente ligadas con la mencionada causal
por mala fe; una de éstas es la consagrada en el articulo 136 literal d) de la Decision 486, que plantea
la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una
persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende
registrar en el pais miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de
confusion o de asociacién en el publico consumidor.Sobre este tema se pude ver la interpretacion
prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-iP-2012, de 5 de junio de
2012, marca: ARCOS (mixta).

Ofra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el articulo 137 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marca
para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.
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58.

59.

60.

61.

62.

de un signo gjeno con el prewxto de gque no s noiorio en cualquiera de i0s
paises miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de
aprovecharse de la altisima penetracién que tendria en el mercado una marca
que es considerada como notoria en paises extracomunitarios.

Con el auge del comercio electrénico, los medios tecnoldgicos de informacion
masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los
empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy facil
predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran
recordacidén y altisimo grado de distintividad en el comercio subregional
andino. Por tal razon, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas
como tales en cualquiera de los paises miembros, si tienen que estar
protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye,
por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario
econdémico que podria arrastrar una marca notoria extracomunitaria.

Ahora bien, el analisis que haga el Juez Consultante debe partir de “indicios
razonables” que le permitan llegar a la conclusién de que el solicitante del
registro de mala fe tenia la clara intencion de aprovecharse de manera
indebida de un signo notoriamente conocido en paises extracomunitarios.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisién del que,
por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro
se solicitd con el animo de aprovechar toda la carga econdomica, de
penetracion en el mercado y de calidad de los productos y servicios que
conlleva una marca notoriamente conocida. Por tal razon, el Juez Consultante
debera analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenia el
solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo
qgue se podria concretar con compras realizadas del producto o visitas a los
sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podria inferir de
la participacion de los productos amparados por esa marca en espectaculos
de alto impacto masivo mundial, como un mundial de futbol, unos juegos
olimpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razon de ser en
la facilidad con que el mundo de la informacién genera datos al instante y al
detalle para la generalidad de la poblacién y, por lo tanto, el conocimiento de
los productos y servicios es de muy facil acceso, inclusive en paises donde
no se han ingresado empresarialmente.

En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de
marca no se puede escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene
dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, ya que si conocia
perfectamente la capacidad de distintividad, de penetracion en el mercado, de
funcion publicitaria y de recordacion que genera el signo que pretende
registrar, se configuraria asi un tipico acto de mala fe de conformidad con lo
expresado en la presente providencia.

En el presente caso, el Juez Consultante debera tomar en cuenta los “indicios
razonables” que le permitan llegar a la conclusion de que el solicitante del
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63.

64.

65.

66.

registro presentd la solicitud de mala fe, con la intencion de aprovecharse de
manera indebida de un signo notoriamente conocido en paises
extracomunitarios. Por el concepto de “indicio razonable” debe entenderse
todo hecho, acto u omision que pueda generar una gran probabilidad de que
el registro que se solicitdé fue con el animo de aprovechar la notoriedad de
dicho signo. Por tanto, el Juez Nacional debera analizar el conocimiento previo
que tenia el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria
extracomunitaria.

En consecuencia, el solicitante de un registro de marca presentado de mala
fe, no puede escudarse en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha
calidad en paises extracomunitarios y no en cualquiera de los Paises
Miembros de la Comunidad Andina.

AUTONOMIA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR
SUS DECISIONES.

Respecto a la autonomia que debe tener la oficina nacional competente al
emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro
de marcas que se adopté en la Comunidad Andina se encuentra soportado en
la actividad auténoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada
Pais Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia, y es asi como el Capitulo Il de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e
instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento
y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomia se manifiesta tanto en relacién con decisiones emanadas de
otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en
relacion con sus propias decisiones™’.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan
son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario
las ponen en contacto, como seria el caso del derecho de prioridad o de
la oposicién de caracter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna
manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro
de Marcas significa que juzgaran la registrabilidad o irregistrabilidad de
los signos como marcas, sin tener en consideracion el analisis de
registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas
Competentes de los Paises Miembros. De conformidad con lo anterior,

2! Proceso 110-1P-2008, publicado en la G.O.A.C. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN
ECUADOR.
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67.

68.

69.

si se ha obtenido un registro de marca en determinado Pais Miembro
esto no significa que indefectiblemente se debera conceder dicho
registro de marca en los otros Paises. O bien, si el registro de marca ha
sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en
los demas Paises Miembros, aun en el caso de presentarse con base en
el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pais que negé
el registro"??.

Un aspecto de especial importancia en relacidon a este tema constituye el
hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina
Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretacion
de los hechos y de las normas, adopte la decisidbn que considere mas
adecuada en relacién al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento
es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio
adelantado.

Sobre el segundo tema, como se advirtid, la norma comunitaria coloco en
cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligacion de
realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a
cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En
consecuencia, la Autoridad Competente en ningun caso queda eximida de
realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de
que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se
pronunciara acerca de ellas, asi como, acerca de la concesion o de la
denegacion del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de
que:

“(...) este examen de oficio, integral y motivado debe ser auténomo tanto
en relacion con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de
marcas, como en relacion con anteriores decisiones proferidas por la propia
oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para
registro, las oposiciones presentadas y la informacion recaudada para
dicho procedimiento, independiente de anteriores analisis sobre signos
idénticos o similares.

No se esta afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites
a su actuacion y que no puede utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligacion en
cada caso de hacer un analisis de registrabilidad con las caracteristicas
mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada tramite. Ademas, los limites a la actuacién administrativa de dichas
oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las

22 Proceso 71-1P-2007, publicado en la G.0.A.C. 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-
M.
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70.

71.

acciones judiciales para derender ia fegalidad de 10s actos adaministrativos
emitidos’?3.

Por todo lo anterior, le corresponde al Juez Consultante determinar si la oficina
de registro de marcas cumplio las prescripciones de la normativa comunitaria
en relacion con el tramite de oposiciones en el procedimiento de registro de
marcas, de conformidad con el examen de oficio, integral, motivado y
auténomo que debe realizarse.

Finalmente, a efectos de que la presente interpretacion prejudicial sea de
utilidad para la resolucién del caso concreto, asi como para casos analogos,
se procede a continuacion a responder expresamente la pregunta formulada
por el Juez Consultante:

Si se deniega el registro de un signo por estar incurso en alguna causal
de prohibiciéon, ;es necesario pronunciarse por los actos de
competencia desleal alegados por la opositora?

Como se ha explicado previamente, el examen de registrabilidad que realice
la Oficina Nacional Competente, de registro de marcas en este caso, debe ser
de oficio, integral, motivado y auténomo. En tal sentido, la obligacién de
realizar el examen de registrabilidad, debe llevarse a cabo aun en el caso de
que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En caso de que sean
presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara
acerca de cada una de ellas, asi como de la concesion o denegacion del
registro solicitado.

Con relacién al examen de registrabilidad, éste se compone de dos fases, el
examen de forma y el examen de fondo. En cuanto al examen de forma, el
cual debe realizarse previamente a la publicacion del extracto de la solicitud
de registro de marca en la Gaceta Oficial correspondiente, se pueden
mencionar ciertas condiciones, principalmente materiales, a ser cumplidas por
el solicitante del registro, como la presentacion de la propia solicitud de
registro, con el nombre y direccion del solicitante, la presentacion de una
reproduccion de la marca solicitada, una enumeracion o especificacion de los
productos o servicios que se pretenden distinguir, el pago de la tasa
establecida o la presentacion del respectivo poder si la solicitud es presentada
por un intermediario 0 mandatario.

Respecto al examen de fondo, los articulos 135, 136 y 137, contenidos en el
Capitulo |, “De los Requisitos para el Registro de Marcas”, que abre el Titulo
VI, “De las Marcas”, de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, enumeran los requisitos de fondo necesarios para que un signo
determinado sea registrado como marca en los Paises Miembros. Por lo tanto,
la causal de irregistrabilidad por existir indicios razonables que permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un

23 Proceso 138-1P-2007, publicado en la G.O.A.C. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA
(denominativa).
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«cto de competencia desieal, estabiecida en el articuio 137 de la Decision 486,
constituye una de las irregularidades de fondo que deberan ser examinadas
de oficio, imperativamente, por la Oficina Nacional Competente?.

En consecuencia, la Oficina Nacional Competente tiene la obligacion de
realizar el examen de registrabilidad de fondo, aun en caso no se hayan
presentado oposiciones. Sin embargo, en caso éstas sean formuladas por
terceros, la Oficina Nacional Competente debera, imperativamente,
pronunciarse acerca de cada una de ellas, asi como del otorgamiento o
denegatoria del registro solicitado.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL
SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El Juez Consultante debera determinar si los términos UP y GO y
la denominacién compuesta UP & GO (denominativo) tendrian un significado
conocido por el publico consumidor, aunque se trate de palabras en idioma
inglés. Posteriormente, el Juez Consultante debera determinar si el signo
UP&GO (denominativo) es descriptivo en la Clase 16 de la Clasificacion
Internacional de Niza, asi como en las clases competitivamente conexas, de
conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: El analisis que haga el Juez Consultante debera partir de los
“indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusion que el solicitante
del registro de mala fe tenia la clara intencién de aprovecharse de manera
indebida de un signo notoriamente conocido en paises extracomunitarios.

TERCERO: Segun la Decisidn 486, un signo es notoriamente conocido si es
reconocido como tal en cualquiera de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina. Tomando en consideraciéon los articulos 136 literal h) y 224 de la
misma normativa se observa que en la Comunidad Andina se protegen los
signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Paises
Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera
de los Paises Miembros, de un signo que sea susceptible de generar alguno
de los cuatro riesgos: de confusion, asociacién, dilucién o uso parasitario.

Sin embargo, de conformidad con el principio de buena fe, el régimen comun
no puede tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia y la
lealtad comercial en el mercado. En consecuencia, se deberan proteger los

24 A este respecto, cabe precisar que, cuando en el articulo 137 de la Decision 486 se dispone que la
Oficina Nacional Competente “podra” denegar el registro respecto del cual tenga indicios razonables
que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, se refiere al acto denegatorio, no al examen de fondo. Adicionalmente,
este Tribunal considera que no se trataria propiamente de una facultad discrecional, sino de una
obligacion de la Oficina Nacional Competente de denegar el registro correspondiente cuando existan
indicios razonables, en virtud de que, de lo contrario, se contrariaria la finalidad de la citada
disposicion normativa, cual es aquella de proteger la competencia y al publico consumidor.
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signos notoriamente conocidos extracomunitarios cuando se den supuestos
de competencia desleal (articulo 225 de la Decision 486) y de mala fe (nulidad
de un registro de marca de mala fe), de conformidad con lo desarrollado en la
presente ponencia.

E! Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marca no se puede
escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad por fuera
de la Comunidad Andina, ya que si conocia perfectamente la capacidad de
distintividad, de penetracion en el mercado, de funcién publicitaria y de
recordacion que genera el signo que pretende registrar, se configuraria asi un
tipico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente
providencia.

CUARTO: E! sistema de registro de marcas que adopt6 la Comunidad Andina
se basa en la actividad auténoma e independiente de las Oficinas
Competentes en cada Pais Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se
encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizara el
examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y
autonomo.

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 dltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretacion Prejudicial los Magistrados que participaron

en su adopcion. /
Cecilia Luisa Ayllén Quinteros a Esperanza Rueda Merchan
MAGISTRADA AGISTRADA
Herna

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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i .n ’[éd(i/ o R . / ’
Hernan | omero/%brano o at
L/P,RESI ENTE SECRETARIO

-

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 publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 309-IP-2015
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