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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 7 de julio de 2016

Proceso: 105-1P-2015
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima,
Republica del Peru.

Expediente interno

del Consultante: 01707-2011-0-1801-JR-CA-12

Referencia: Signo involucrado: HBW (mixto)

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1707-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 10 de febrero del 2015,
mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica del Per(, solicita Interpretacion Prejudicial de los Articulos
155 inciso d), 157 y 158 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01707-2011-0-1801-JR-CA-12; v,

El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitid a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:

Apelante: CIHOPERU - CENTRO INTERNACIONAL HOLISTICO
PERUANO E.IL.R.L.

Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL — INDECOPI, DE LA REPUBLICA DEL
PERU.
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Tercero Interesado: OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L.
2. Hechos Relevantes

2.1. Los dias 6 y 29 de mayo, 26 de junio y 1 de julio de 2009, OCCUMEDICS
ALLIANCE S.R.L., propietaria de la marca HBW para la Clase 10' de la
Clasificacion Internacional de Niza solicitd que se realice una diligencia de
inspeccion en el local de CIHOPERU - CENTRO INTERNACIONAL
HOLISTICO PERUANO E.L.R.L. (en adelante Cihoper) y que se dicten
contra dicha empresa las siguientes medidas cautelares: i) el cese del uso
del signo constituido por la denominacion HBW usado en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos independientemente del color o la
forma de las letras de la misma; y, ii) la inmovilizacion de productos
distinguidos con dicho signo incluyendo catalogos y folleteria.

2.2. EI 3 de julio del 2009, se llevd a cabo la diligencia de inspeccion
solicitada, verificandose el uso del signo HBW para distinguir productos de
la Clase 10 de la Clasificacién Internacional de Niza. De igual manera, se
hicieron efectivas las medidas ordenadas por la Secretaria Técnica de la
Comision de Signos Distintivos de cese de uso e inmovilizacién de un total
de 16.505 agujas de acupuntura con el signo HBW.

2.3. El 17 de julio de 2009, Cihoperu solicité el levantamiento de las medidas
cautelares ordenadas, manifestando que no tenfa conocimiento del
registro de la marca HBW (mixta) a favor de la accionante y que adquirié
de manera licita y de buena fe |las agujas para realizar las labores propias
de su empresa.

2.4. El 4 de agosto de 2009, la Secretaria Técnica de la Comision de Signos
Distintivos corrié traslado a la accionante con el escrito presentado por
Cihoperu.

2.5. Con fecha 20 y 31 de julio de 2009, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L.
interpuso denuncia por infraccion a los derechos de Propiedad Industrial
contra la empresa Cihoperu, reiterando los argumentos expuestos en su
escrito de 6 de mayo de 2009, sobre la base del registro de su marca
HBW (mixta) para la Clase 10 de la Clasificacion Internacional de Niza.

2.6. El 17 de agosto de 2009, Occumedics Alliance S.R.L. sefaldo que se
opone al levantamiento de las medidas cautelares.

2.7. El 26 de agosto de 2009, la Secretaria Técnica de la Comision de Signos
Distintivos tuvo por contestada la accidn por infraccion, y cité a la partes a
la audiencia de conciliacion a realizarse el 15 de septiembre de 2009.

2.8. El 15 de septiembre de 2009, se llevd a cabo la audiencia de conciliacion,
la cual fue suspendida y por acuerdo entre las partes se decidié
reanudarla el 25 de septiembre de 2009.

1 Clase 10: (...} Aparatos e instrumantos quirtirgicos, médicos, odonloldgicos y velennanos, asi como miembros,
ojos y dienltes artificiales; articulos ortopédicos; malerial de sulura”

2
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2.9. EI 25 de septiembre de 2009, se reanudd la audiencia de conciliacion en
la cual, luego de efectuadas las deliberaciones correspondientes, las
partes no llegaron a ningun acuerdo conciliatorio por lo que se la dio por
concluida.

2.10.Mediante providencia emitida el 4 de noviembre de 2009, la Secretaria
Técnica de la Comision de Signos Distintivos negé la peticion de
levantamiento de medidas cautelares.

2 11.El 23 de noviembre de 2009, Cihoperd interpuso recurso de apelacion
contra la antes referida providencia del 4 de noviembre de 2009,
reiterando los argumentos expuestos en su escrito del 17 de agosto del
mismo afo.

2 12.El 17 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual, mediante Resolucion 2915-2010/TPI-
INDECOP! declaré fundada la demanda por infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta por OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L.
contra Cihoperu.

213.EL 29 de marzo de 2011, Cihopert presentd demanda contencioso
administrativa.

214.El 7 de enero de 2013, el Décimo Segundo Juzgado Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
sentencia denominada “Resolucion Nimero Nueve” declar infundada la
demanda.

2.15.El 14 de octubre de 2013, Cihoperu presentd recurso de apelacion en
contra de la Resolucion Nimero Nueve.

2.16.Mediante providencia de 5 de diciembre de 2013, la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima de la Republica del Peru, decidié suspender el proceso y
solicitar la interpretacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa

La sociedad Cihopert en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes
argumentos:

3.1. Afirma que se debe considerar que los productos comercializados por
ambas empresas son los mismos (ambas empresas importan el producto
del mismo fabricante de USA), por lo que no es posible que pueda existir
un riesgo de confusion respectos a su origen empresarial.

3.2. Aduce que: (...} se interpreté de manera equivocada lo establecido en

los articulos 157 y 158 de la Decision 486, en tanto que los productos que
comercializaba su empresa bajo las siglas HBW y logotipo, habian sido

3



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 5 de 68

3.3.

3.4.

41.

4.2

4.3.

44.

licitamente adquiridos en los Estados Unidos de América de la empresa
HBW SUPPLY INC., litular de dichas marcas en los Estados Unidos de
America. Ello los legitimaria para comercializarlos en Pert, mas aun,
cuando su empresa no alteré ni modificé sus envases ni la marca
consignada en dichos productos”.

Indica que ellos compran las agujas al fabricante en Estados Unidos de
América quien es el legitimo titular de la marca HBW (mixta).

Manifiesta que si bien, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L., es titular en el
Pert de la marca HBW (mixta), no puede impedir el ingreso de productos
originales adquiridos al fabricante.

Argumentos de la contestacion a la demanda contenciosa
administrativa (INDECOPI)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de |la Proteccién de
la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de la Republica de Pera, en su
contestacion a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes
argumentos:

Argumenta que se acreditd que la sociedad CIHOPERU - CENTRO
INTERNACIONAL HOLISTICO PERUANO E.I.R.L. importé y comercializd
en el Perd agujas de acupuntura identificadas con los signos HBW para
agujas de acupuntura.

Afirma que el titular de la marca HBW en el Perl para identificar productos
de la Clase 10 de la Clasificacion Internacional de Niza, tenia el derecho
exclusivo para comercializar y autorizar la comercializacion de sus
productos marcados y para prohibir a terceros la comercializacion en el
Perd de dichos productos, en tanto reproduzcan su marca al grado de
generar riesgo de confusidn en los consumidores.

Advierte que el supuesto de excepcion contenido en los articulos 157 y
158 de la Decision 486 no era aplicable a este caso, en tanto que los
productos comercializados por la demandada en el Perd, esto es: HBW,
HBW INC. SINCE 1999 vy logotipo; y, HBW INC. SINCE 1999 HBW y
logotipo, no habrian sido introducidos en el comercio por el titular de la
marca HBW (mixta) en el Perd o por otra persona con su consentimiento.

Sostiene que: (...) el hecho que la empresa HBW SUPPLLY INC., tuviera
registradas en los Estados Unidos de América marcas que contengan las
siglas HBW para identificar agujas para acupuntura resulta irrelevante en
el presente caso, en tanto que los derechos sobre una marca se rigen por
el principio de territorialidad, asl que no se puede afirmar que al haber
adquirido agujas para acupuntura de dicha empresa, Cihoperd, se
encontraba legitimada para comercializarlas en el Peru en tanto que, el
derecho de la marca HBW en el Perti era de Occumedics Alliance S.R.L".

Argumentos de la contestacion por parte del tercero interesado
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51.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2

7.3.

La empresa OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. contestd la demanda en los
siguientes términos:

Afirma que antes de iniciar el procedimiento administrativo ante el
INDECOPI, se remitid una carta a Cihoperu, donde se les hacia conocer
formal y legalmente que OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. era la
propietaria de la marca HBW (mixta) y se les solicitaba que se
abstuvieran de comercializar los productos de “agujas de acupuntura” bajo
dicha denominacion por estar causandoles un grave perjuicio econdémico.

Manifiesta que al ser titulares en Peru de la marca HBW (mixta) debe
aplicarse el denominado principic de territorialidad y no tomar en
consideracion el argumento de que HBW SUPPLY INC. es el fabricante,
mas aun cuando importan las agujas desde China.

Sefiala que la ilicitud de la conducta de la demandada se da por el hecho
de usar una marca igual a una marca registrada, por lo que es correcta la
resolucién emitida.

Sentencia de Primera Instancia

El Décimo Segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Lima, resolvié declarar infundada la demanda, al
concluir que el procedimiento administrativo fue iniciado por infraccion a
los derechos de propiedad industrial, esto es, por emplear una marca
confundible con una marca registrada, no pudiendo por tanto emitirse
pronunciamiento acerca de si las marcas de la codemandada son nulas o
no.

Menciona también que el signo de la demandante no es lo
suficientemente distintivo como para poder ser diferenciado de la marca
registrada, mas aun si ambos signos distinguen productos de la Clase 10
de la Clasificacion Internacional de Niza, lo que genera un riesgo de
confusion indirecta entre los consumidores.

Argumentos del Recurso de Apelacion.

Cihopert, en su recurso de apelacidon manifiesta, en lo principal, lo
siguiente:

Que existidc un consentimiento tacito del actor sobre la base de lo
establecido en el articulo 158 de la Decision 486.

Que debe analizarse la figura del uso de una marca sin autorizacion de su
titular cuando el producto ha sido introducido por otra persona con
consentimiento del titular.

Asegura que el mismo productor de las agujas distribuye el producto a las
dos companias.
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NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante ha solicitado la interpretacién prejudicial de los
articulos 155 literal d), 157 y 158 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina?, normas que se interpretaran por ser aplicables al
caso.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como
base de una accién de infraccion de derechos.

Confundibilidad de marcas en los temas de infraccion de derechos de
propiedad industrial. Reglas de comparacion de signos distintivos.
Comparacion entre signos mixtos.

Limitaciones al uso exclusivo de la marca. Del agotamiento del derecho de
una marca.

Principic de territorialidad.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento
como base de una accion de infraccion de derechos.

1.1. En el proceso interno, la sociedad OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. titular

de la marca HBW para la Clase 10 de la Clasificacion Internacional de

2

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin
su consenlimiento, los siguientes aclos:

()

d) usar en el comsrcio un signo idénlico o similar a la marca respecto de cualesquiera produclos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Traldndose def
uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumird que existe nesgo de confusion.

()

Articulo 157 - Los terceros podran, sin consentimiento del litular de la marca registrada, ulilizar en el mercado su
propio nombre, domicilio 0 seuddnimo, un riombre geografico 6 cualquier otra indicacion cierta relativa a ia aspecie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o épaca de produccidn de sus producios o de la prastacion de sus
servicios u ofras caracteristicas de éstos; siempra que ello se haga de buena fe, no constiluya uso a litulo de
marca, y tal uso se limite & propdsitos de idenlificacidn o de informacion y no sea capaz de inducir af piblico a
confusion sobre la procedencia de los productos o servicios,

El registro de la marca no confiere a su litular, el derecho de prohibir a un tercero usar fa marca para anunciar,
inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados; o para indicar la compalibilidad o adecuacidn de piezas de recambio o de
accesorios ulilizables con los productos de la marca registrada, sismpre que tal uso sea de buena fe. se limite af
proposito de informacion al publivo y no sea susceplible de inducirio a confusién sobre ef origan empresarial da los
productos o servicios respectivos,

Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un tercero realizar aclos de comercio
respecto de un producto prolegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en ef
comercio en cualquier pals por el titwlar del registro o por olra persona con consenlimiento del titular o
economicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y fos envases o embalajes que estuviesen en
contacto direcito con ellos no hubiesen suffido ninguna modificacion, alteracién o deterioro.

A los efecios del pamalo precedente, se enlenderd que dos personas estan econdmicamente vinculadas cusndo
una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la olra una influencia decisiva con respeclo a fa explotacion ds los
derechos sobre la marca, o cuande un tercero puade ejercer tal influencia sobre ambas personas”
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Niza solicité la realizacion de una diligencia de inspeccion y la imposicion
de medidas cautelares contra la empresa CIHOPERU - CENTRO
INTERNACIONAL HOLISTICO PERUANO E.LR.L. por la supuesta
infraccién a sus derechos sobre la marca registrada. Por lo que resulta
pertinente referirnos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de
su titular y el uso no consentido como base de una accion de infraccion de
derechos.

Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso
exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una accion
por infraccion®, advirtiendo que en el Articulo 154 de la Decision 486,
establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo el
cual se soporta el sistema atributivo del registro marcario que determina
que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Derecho exclusivo, pues una vez registrada la marca su ftitular tiene la
facuitad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen
determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo
anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de
ejercer actos de disposicion sobre la misma, tales como usarla,
licenciarla o cederla.

1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de
acuerdo a si se estd en el campo registral o en el campo del
mercado. En relacién con la primera, el titular de la marca tiene la
facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o
similarmente confundible y, en relacién con la segunda, tiene la
facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen
determinados actos con su marca.

El Articulo 155 de la Decision 486 determina los actos que no pueden
realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el
caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el
procedimiento administrativo de infraccion de derechos marcarios, es de
especial interés e! comportamiento determinado en el literal d) del
mencionado articulo, ya que alli se prevé que el titular de una marca
podra impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el
comercio un signo idéntico o similar en relacion con cualquier producto o
servicio, bajo la condicion de que tal uso pudiese generar riesgo de
confusién o de asociacion en el piblico consumidor. La norma aclara que
si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de
confusion se presumira.

La disposicion extiende la causal a cualquier producto o servicio,
generandose, en consecuencia, una proteccion mas alla del principio de
especialidad; por lo tanto, se protegera la marca aunque el signo utilizado

Proceso 145-1P-2011. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADOD CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCION DE
DERECHOS MARCARIOS. Baldn S0 eurow.”, publicada en la Gaceta Oficial N? 2053, de 22 de mayo de 2012,
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1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los
amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no
consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusion o de
asociacion en el pablico consumidor. No es necesario que efectivamente
se de la confusion o la asociacion, sino que exista la posibilidad de que
esto se pueda dar en el mercado.

Sobre el riesgo de confusién y de asociacion, el Tribunal ha manifestado®:

1.7.1. El riesgo de confusion 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).

1.7.2. 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
economica.

Confundibilidad de marcas en los temas de infraccion de derechos
de propiedad industrial. Reglas de comparaciéon de signos
distintivos.

Para dilucidar el tema, la Corte consultante debe realizar un examen de
confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo
de confusidn y/o asociacion entre dichos signos, para tal efecto, debera
seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto.

Sobre las reglas para la comparacién entre signos distintivos, el Tribunal,
con base en la doctrina ha sefalado que para valorar la similitud entre
marcas y el riesgo de confusién es necesario considerar, los siguientes
tipos de similitud:

2.2.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal,
consonante o ténica de las palabras, por lo que para determinar un
posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso concreto.

2.2.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es,
tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto.

Interpretacion Prejudicial de 2 de julic de 2008, expedida dentro del tramite 70-1P-2008.
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!: 5 Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013.

pas

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

2.2.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los
signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el
concepto que evocan.

2.2.4, ldeoldgica o conceptual: Se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en
conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos
distintivos:

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

2.3.2. En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo,
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara
en momentos diferentes.

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

2.3.4. Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir como
el producto o servicio es percibido por el consumidor.

En el cotejo que haga la Corte consultante, es necesario determinar los
diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los
signos en conflicto.

Comparacion entre signos mixtos

En el proceso interno se discute la infraccion a los derechos de Propiedad
Industrial supuestamente cometido, por Cihoper( en contra de la marca
mixta HBW registrada a favor de la denunciante, OCCUMEDICS
ALLIANCE S.RL., como consecuencia de la importacion y
comercializacion en el Perl de agujas de acupuntura identificadas con los
signos HBW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo y HBW INC. SINCE 1999
HBW vy logotipo, consecuentemente, procede analizar el tema de la
comparacion entre signos mixtos.

Se debera tomar en consideracion lo que este Tribunal ha reiterado sobre
la comparacidén entre signos mixtos®, esto es, que el signo mixto puede
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3.3.

3.4.

3.5.

estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por
dos o mas palabras, habiendo establecidc que no existe prohibicion
alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera
de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o
mas palabras, con o sin S|gn|f icacion conceptual, con o sin el
acompanamiento de un grafi co®.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento denominativo como el gréafico, como uno solo. Cuando se otorga
el registro de la marca m|xta se la protege en su integridad y no a sus
elementos por separado’.

De igual manera se ha reiterado que la doctrina se inclina a considerar
que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el
mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definicién son pronunciables, lo que no
obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
grafico, teniendo en cuenta su tamafo, color y colocacion, que en un
momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser de
mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que
cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.®

En consecuencia, una vez el Juez Consultante haya determinado cual es
el elemento caracteristico del signo mixto, debera tener en cuenta las
siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

3.5.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y en
el otro no, en principic no habria riesgo de confusién.

3.5.2. Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en
conflicto, debe tener en cuenta para la comparacion de los
signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos
elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien la observa.

El cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distincion
de los elementos mencionados, pues la confusion bien puede

®  Praceso 13-IP-2001, publicado en 1a G.0.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA". TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 56-1P-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio

de 2013, cilando al Proceso 55-IP-2002, diseio industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gacela
Oficial 821 de 01 de agosto de 2002

Proceso 56-1P-2013, ya citado, citando al Praceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.5 A", publicado en la Gaceta

Oficial 410 de 24 de febrero de 1999,

10
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presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan,
teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer.

3.5.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos
signos distintivos. El cotejo debera realizarse de conformidad
con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

3.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion prejudicial, la
Corte consultante debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con
las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o
de asociacién que pudiera existir entre signo constituido por Ia
denominacién HBW usado en forma aislada o conjuntamente con otros
elementos por Cihoperu (supuestamente comercializados bajo los signos
HBW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo; y, HBW INC. SINCE 1999 HBW
y logotipo) y la marca mixta HBW registrada previamente por la
denunciante.

4. Limitaciones al uso exclusivo de la marca. Del agotamiento del
derecho de una marca.

4.1. Se abordara el tema de las limitaciones al uso exclusivo de la marca y del
agotamiento del derecho de una marca, en virtud de que la sociedad
Cihoperu, en el proceso interno, ha argumentado que “(...) se interpreto
de manera equivocada lo establecido en los articulos 157 y 158 de Ia
Decisién 486, en tanto que los productos que comercializaba su empresa
bajo las siglas HBW y logotipo, habian sido licitamente adquiridos en los
Estados Unidos de América de la empresa HBW SUPPLY INC., litular de
dichas marcas en los Estados Unidos de América. Ello los legitimaria para
comercializarlos en Pert mas aun cuando su empresa no alfero ni
modificd sus envases ni fa marca consignada en dichos productos”.

4.2. Se debera tomar en consideracidon que este Tribunal ha reiterado que el
uso de una marca so6lo puede ser autorizado por el titular de la misma y,
excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin
autorizacién de su titular®.

4.3. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen
comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la funcion
econdémica y comercial de este instituto legal’. Ello porque, como bien
apunta el tratadista Carlos Fernandez-Névoa, el derecho de exclusiva
inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas
disfunciones, las cuales podrian, por un lado, perturbar la propia
transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legitimos
intereses de los competidores al obstaculizar el desarrolio de sus
actividades”. Asi, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es

9
10

Proceso 89-1P-2011 de 20 de junio de 2012. Caso: VOLVO

Procesc 10-IP-94, publicado en la G.0.A.C N° 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-Al-96, Asunto:
“BELMONT", publicado en la G.O.A.C. N° 289, de 27 de agoslo de 1997 y en G.O.A.C N° 201, de 3 de setiembre

% - 11
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¢

44.

4.5,

4.6.

47.

preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas
limitaciones™."*

El primer parrafo del articulo 157 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del
consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos
en el mercado respecto a la utilizacion de dicha marca “siempre que eflo
se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se
limite a propésitos de identificacién o de informacion y no sea capaz de
inducir al publico a confusion sobre la procedencia de los productos o
servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer
parrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:

- su propio nombre, domicilio o seudénimo;

- un nombre geografico; o,

- cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen o época de produccidon de sus productos
o de la prestacion de sus servicios u otras caracteristicas de éstos.

En relacion con el primer parrafo del articulo 157 de la Decisién 486, este
Tribunal ha senalado que ‘(...) no contiene una lista que agote las
limitaciones referidas a ‘propositos de identificacion o de informacion’,
debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen
‘cualquier indicacion cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no
sea capaz de inducir al publico a error sobre la procedencia de los
productos o servicios ni se realice a titulo de marca"."?

Ahora bien, en virtud del segundo parrafo del articulo 157, el uso de una
marca ajena en el trafico economico no requiere la autorizacion del titular
de la marca en supuestos que tengan como finalidad:

- Anunciar, inclusive en publicidad comparativa,;

- Ofrecer en venta;

- Indicar la existencia o disponibilidad de productos © servicios
legitimamente marcados;

- Indicar la compatibilidad o adecuacién de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relacion con el término “anunciar’, en jurisprudencia anterior este
Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”,
sefialando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de
comunicacion y/o informacién dirigida al publico con el objelivo de
promover, directa o indirectamente, una actividad econdmica”."®

Femandez-Ndvoa, Carlos, “Posicion Juridica del Titular de la Marca®, en Manual de ia Propiedad industrial (Carlos

Femandez-Novoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649

Proceso 69-1P-2000, Asunto: accion de nulidad de la resolucion interna 0968, dictada por la empresa de capital

publico ECOSALUD S.A.", publicado en la G.0.A.C. N° 690, de 23 de julio de 2001

Proceso 40-1P-2011, Asunto: Registro sanitario {INVIMA) sobre la frase "EROXIM es bioequivalente a VIAGRA",

publicado en la G.0.A.C. N° 2039, del 09 de abril de 2012.
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4.8.

4.9.

Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo parrafo del articulo
157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad
informativa y, (jii) que no sea susceptible de inducir a confusion al publico
sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el
articulo 157 estan entonces referidas a los usos de buena fe, con
proposito de identificacion y/o informacion y que no induzcan al pdblico a
confusion sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

4.10.La nocidn de ‘buena fe", como uno de los requisitos de licitud

4.11.

consagrados por el articulo 157 de la Decision 486, se entiende que alude
a la buena fe comercial. Como bien se sefala en doctrina y este Tribunal
ha tomado en consideracion, la buena fe comercial “no se trata de una
buena fe comun, sino que esta referida a la buena fe que impera entre los
comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia,
pues el juicio de valor debe revelar con cerfeza que la conducta es
contraria a esla particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la
precision anterior y uniendo la nocién de buena fe al calificativo comercial,
se debe entender que esta nocion se refiere a la praclica que se ajusta a
los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad

que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.'*

Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que:

‘La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la
sancion del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa,
constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe
informar no sélo las relaciones contractuales sino cualquier actuacion en la
vida de relacién. Se frala de un postulado sin excepcién alguna que, en
cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el
reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un conceplo con
vocacion universal, pero dinamico en cuanto responde a los esquemas
elicos, politicos y sociales de cada momento histérico.

La buena fe es concebida subjetivamente como la conviccién o conciencia
de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar
fotalmente la conducta a las pautas del ordenamiento juridico y es, en
definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una
persona.

En el derecho modemo se entiende en un sentido objetivo, esto es, como
los deberes de leallad, sinceridad, diligencia y correccion de cuya
observancia o no se desprenden especificas consecuencias juridicas,

14

JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminanos 8. Centro de Estudios de Derecho

de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-1P-2009, Asunio: Compelencia desleal e
infracciones a las normas de Ia publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. N® 1831, del 7 de
mayo de 2010 y Proceso 149-1P-2007 ya refenido.

13
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independientes del Intimo convencimiento que tenga el sujeto de la
conducta, activa u omisiva.”'®

4.12.En relacion con la buena fe, este Tribunal también ha sefialado que su
manifestacion debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya
que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y
con la diligencia debida para que no se induzca al publico a error sobre la
real procedencia de los productos o servicios'®, es decir, debe ser leal no
solo con los legitimos intereses del titular de la marca sino también con el
interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del
mercado.

4.13.Este ultimo requisito tiene relacién principalmente con la proteccion de
una de las funciones esenciales de la marca, que es |a de ser indicadora
de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella
distinguidos. Asi el uso permitido en virtud del articulo 157 de la Decision
486 implica que dicho uso no debe dar la impresiéon que el producto o
servicio en cuestion tiene un origen empresarial diferente al que realmente
posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresion que determinados
productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas
econdmicamente o de empresas entre las que existe relacion comercial o
que, por ejemplo, la empresa que esta haciendo uso de la marca ajena
pertenece a la red de distribucién oficial del titular de la marca, entre otros
supuestos.

4.14. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de
una marca no podra impedir su uso por parte de un tercero”.’

4.15.En el proceso interno, CIHOPERU, en su recurso de apelacion manifesto
que “(...) existio un consentimiento técito del actor sobre la base de lo
establecido en el articulo 158 de la Decision 486" solicitando que (...}
debe analizarse la figura del uso de una marca sin autorizacién de su
titwlar cuando el producto ha sido introducido por otra persona con
consentimiento del titular” y asegurando “(...) que el mismo productor de
las agujas distribuye el producto a las dos compafias”.

4.16. Al respecto, se reitera que al realizar el analisis del presente caso, el
consultante debera considerar si se trata de un caso de importaciones
paralelas o de agotamiento del derecho de una marca, para lo cual
debera tomar en cuenta los siguientes criterios'®.

La importacién paralela es aquella que efectia legalmente un importador
distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se

15 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA", publicado en fa G.O.A.C. N° 355, de 14 de julio de 1998 y

Procesa 69-IP-2000 antes referido.
Proceso 69-1P-2000 ya citado.

7 Proceso 40-1P-2011 ya citado.
Proceso 24-IP-2005.

A
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efectla con un producto de marca legitima, pero fuera de la cadena
comercial oficial. No existen razones para prohibir las importaciones de
productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta
importacion es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para
el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de
su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original,
no podria considerarse que los derechos del titular original quedan
agotados pues se estarian infringiendo sus derechos de propiedad
intelectual.

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

4.17.En la medida que en el Peru, la titular de la marca HBW es Occumedics

Alliance S.R.L., ésta se encontraria facultada para impedir que terceros
usen sin su consentimiento signos que sean susceptibles de inducir a
error o confusion en los consumidores.

4.18.En el presente caso, la Corte consultante debera analizar si son de

5.1.

5.2.

aplicacion los articulos 157 y 158 de la Decision 486, tomando en especial
consideracion si el uso del signo supuestamente infractor ha sido “con
fines informativos” o, por el contrario, ha sido un uso indebido “a titulo de
marca” para identificar productos de la Clase 10 de la Clasificacién
Internacional de Niza.

Principio de territorialidad

Tomando en cuenta que la empresa CIHOPERU - Centro Internacional
Holistico Peruano E.lLR.L. en su demanda contenciosa administrativa
argumenta que °...) se debe considerar que los productos
comercializados por ambas empresas son los mismos (ambas empresas
importan el producto del mismo fabricante de USA), por lo que no es
posible que pueda existir un riesgo de confusién respecto a su origen
empresarial”, mientras que la sociedad OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L.
en su contestacion ha argumentado que “(...) al ser titulares en Perti de Ia
marca HBW (mixta) debe aplicarse el denominado principio de
terriforialidad y no tomar en consideracion el argumento de que HBW
SUPPLY INC. es el fabricante, mas aun cuando importan las agujas
desde China”, el Tribunal estima adecuado referirse al “principio de
territorialidad” en materia de marcas y sus excepciones.

De conformidad con lo dispuesto en la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las

15
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2.3.

54.

2.9.

5.6.

5.7.

5.8.

oficinas nacionales competentes de los Paises Miembros estan
delimitados al pais en que se conceden los respectivos registros.

En efecto, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el respectivo
registro ante la oficina nacional competente (Superintendencia de
Industria y Comercio en Colombia; el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (IEPI) en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en
Peru y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia),
y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad,
unicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.

No obstante lo anterior, un registro de marca validamente concedido en
un Pais Miembro de la Comunidad Andina podra ser usado en otro
cualquiera de los paises que integran dicha Comunidad como fundamento
de una oposicion o si se trata de una marca notoria.

Sobre el tema del principio de territorialidad en materia de marcas y sus
excepciones, este Tribunal ha manifestado que el territorio es un limitante
natural del ambito de proteccién de la marca registrada. El registro de una
marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible
de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que
se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

El publico consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un
territorio, por lo que los efectos juridicos que emanan de una marca
siempre estan limitados a un territorio determinado. El registro de una
marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del pais en donde se
registr6. En consecuencia, en lineas generales, el derecho al uso
exclusivo de la marca se circunscribe al ambito territorial.

En el presente caso, se ha iniciado un proceso por infraccion de derechos
de Propiedad Industrial por la importacién y comercializacion a Perd de
productos bajo el signo HBW realizada por la sociedad CIHOPERU -
Centro Internacional Holistico Peruano E.I.R.L., proceso dentro del cual el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual — INDECOPI, de la Republica del Peru, ha
manifestado que “(...) el hecho de que la empresa HBW SUPPLY INC.
tuviera registradas en los Estados Unidos marcas que contengan las
siglas HBW para identificar agujas para acupuntura resulta irrelevante en
el presente caso”. Como se ha indicado, la connotacion territorial de un
registro de marca, salvo las excepciones establecidas de notoriedad y
oposicion andina, deriva en que las marcas registradas en el extranjero no
puedan gozar del derecho de exclusividad en un pais determinado.

En aplicacién del principio de territorialidad, Occumedics Alliance S.R.L.,
al ser titular de la marca de producto HBW (Certificado N°® 77340), se
encontraria legitimada para prohibir el uso, en la Republica del Peru, de
signos que resulten confundibles con su marca registrada, conforme a lo
previsto en el articulo 155 de la Decisién 486. Por ello, aun cuando las

16
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empresas extranjeras proveedoras de los productos importados por la
emplazada pueden comercializar sus productos en sus respectivos
paises, ello no les confiere el derecho a comercializar sus productos en
ofros mercados si estos actos implican la vulneracién de derechos de
Propiedad Industrial validamente adquiridos en la Republica del Per.

5.9. En el proceso interno se ha argumentado que la accionante ha actuado
de mala fe al interponer la presente denuncia, por cuanto ha registrado
una marca, previamente registrada en Estados Unidos de America, no
obstante lo anterior se debe tener en cuenta que al hacer un examen
integral del caso se debe determinar si se solicitd el registro marcario con
mala fe.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Corte
Consultante al resolver el proceso interno 01707-2011-0-1801-JR-CA-12, la
que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del Articulo 90 del Eslqﬁlto del Tribunal.

U

Cecilia L'Lpiéé yllon Quinteros _— _
MAGISTRADA ~ } MAGISTRADA

B, s /

Hernan erg Zambrano
STRADO

De acuerdo con-el-Articulo-90._del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presenfg,.lmerpretacién Prejudiciahel Presidente y el Secreta[io._____,_H\\

i

: ot o

x Z {L‘f‘%; 11 o

: r ustavo Gargla Brito
RESIDENTE SECRETARIO

Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

105-IP-2015
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio del 2016

Proceso: 122-1P-2015

Asunto: interpretacién Prejudicial

Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica
de Colombia.

Expediente interno
del Consultante: 2007-00137-00

Referencia: Signos involucrados: Marca mixta LE COLLEZIONI y
Nombre y Ensefia Comercial LE COLLEZIONI

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 0806, recibido el 16 de marzo del 2015, mediante el cual la Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de la Reptblica de Colombia, solicita Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 136 literal b), 137, 150 y 172 de la Decisién 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00137-00; v,

El Auto de 27 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: ECUACLEANER S. A. ylo FERNANDO MARCH

GAME.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE  INDUSTRIA Y
COMERCIO (SIC) BE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Tercero interesado: EXECUTIVE S. A.
Hechos Relevantes

El 29 de abril de 2003, EXECUTIVE S. A. solicito ante la Division de
Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en
adelante, la SIC)' el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para
distinguir: “(...) preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones; perfumeria, aceite esenciales, cosméticos, lociones para
cabello y dentifricas”, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

Signo solicitado

LE
COLLEZIONI

La referida solicitud se publicé en la Gaceta de la Propiedad Industrial
530 del 31 de julio del 2003, y dentro de término oportuno no se
presentaron oposiciones.

El 17 de diciembre del 2003, mediante Resolucion 34999 ia Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio
concedid, a favor de la sociedad EXECUTIVE S. A,, el registro de la
marca LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir productos de la Clase 3
de la Clasificacién Internacional de Niza.

El 31 de diciembre del 2003, la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o
FERNANDO MARCH GAME comparecieron dentro dei expediente
administrativo 03-35466, con el propésito de solicitar que se niegue el
registro de la marca solicitada sobre la base del uso anterior del
nombre y ensefia comercial LE COLLEZION, anotando que
desafortunadamente cuando se enteraron de las actuaciones de la
solicitante las fechas para presentar oposiciones andinas, conforme al
Articulo 147 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, ya habian vencido, allegando certificacion contable de
volimenes de venta y de ingresos por ventas entre 1995 a 1999 por
una suma de seis mil ochenta millones 00/100 sucres (S/.

1

Expediente Administrativo 03 035466.
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2.5.

26.

2.7.

2.8.

2.9.

6.080'000.000,00); y, del 2000 al 2003 la suma de un millén setecientos
setenta y seis mil 00/100 dolares de los Estados Unidos de América
(US$ 1,778,000.00).

El 18 de junio de 2004, la sociedad ECUACLEANER S. A. ylo
FERNANDO MARCH GAME presentaron solicitud de revocatoria
directa contra la Resolucion 34999, alegando la violacion del literal b)
del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

El 27 de agosto del 2004, la Jefe de la Division de Signos Distintivos de
la SIC mediante Edicto N° 11844 inadmiti6 la revocatoria directa
interpuesta en contra de la Resolucion 34999.

El 20 de marzo de 2007, la sociedad ECUACLEANER S. A. v/o
FERNANDO MARCH GAME presentaron accion de nulidad contra la
Resolucion 34999, aduciendo que usan al menos desde 1988 el
Nombre y Ensefia comerciai "LE COLLEZIONI" para distinguir al
empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades
relacionadas con la distribucién, comercializaciéon, importacion vy
exportacion, compra y venta de toda clase de mercancias, productos y
materias comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional de Niza.?2

El 23 de noviembre de 2007, ia SIC procede a contestar la accidon de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Fernando March
Game y Ecuacleaner S. A., deduciendo a su favor la excepcion de
“inepta demanda” argumentando que la misma no cumple cabalmente
con la individualizacién del acto acusado.

El 12 de agosto del 2012, EXECUTIVE S. A. present6 sus alegatos de
conclusion en el expediente de la antes referida accién de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.10.El 21 de noviembre del 2013, mediante auto la Seccion Primera de la

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Replblica de Colombia, decidi®6 suspender el proceso y solicitd
Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

Argumentos de la demanda contenciosa administrativa

ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME en su escrito
de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

2

*(...) productos, malerias primas para el seclor de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrereria), asi

como todos los articulos relacionados, tales como jabones, perfumerla, cosmélicos, lociones, pieles de
animales, baules, paraguas, billateras, todo lipo de producios en cuero, bastones, fustas, eicélera”.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

ECUACLEANER S.A. usa, al menos desde 1988, el nombre y ensefa
comercial LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir actividades
relacionadas con Ja distribucidon comercializacion, exportacion,
importacién, compra y venta de toda clase de mercancias, productos,
materias primas para el sector de la moda y manufacturero, asi como
todos los articulos relacionados, tales como jabones, perfumeria,
cosméticos, lociones, pieles de animales, baules, paraguas, billeteras,
todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc. productos
comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza.

El signo cuyo registro se concedi6 es idéntico desde el punto de vista
grafico, visual, ortografico, fonético, e ideoldgico a la ensefia comercial
LE COLLEZIONI (mixta) utilizada por ECUACLEANER S. A. y/o
FERNANDO MARCH GAME en Ecuador.

La Resolucién acusada de nula, vulnera fos Articulos 136 literal b), 137
y 150 de la Decision 486 de fa Comunidad Andina.

No pudieron presentar oposicion al registro de la marca mixta LE
COLLEZIONI dentro de término Jegal, pues no se enteraron a tiempo;
sin embargo, mediante escrito de “advertencia” comunicaron a la
administracion que eran titulares exclusivos de la marca referida.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a pesar de saber de
la existencia de los derechos prioritarios de los actores, no realizd el
examen de registrabilidad.

Para legitimar su interés presentaron solicitud de registro del signo LE
COLLEZIONI (mixta) para la Clase 3 de la Clasificacion Internacional
de Niza.

El nombre comercial LE COLLEZIONI se encuentra protegido en el
Ecuador desde 1988.

De los antecedentes se tiene que la SIC conocié de los acercamientos
entre la parte actora y la tercera interesada para “replicar” en Colombia
la empresa de aquella de Ecuador, constituyendo para el efecto una
sucursal o una nueva empresa (REPLICA O IMITACION DE LA DE
ECUADOR). De este antecedente fuerza era inferir la intencion de la
tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de
imitacion, confusién y aprovechamiento de la reputacion de la actora.

La marca mixta LE COLLEZION! registrada por EXECUTIVE S. A. fue
obtenida de mala fe.
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4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

52

5.3.

54.

Argumentos de la contestacion de la SIC a la demanda
contenciosa administrativa

Las pretensiones de la demandante no tienen apoyo juridico suficiente.
Los actos administrativos acusados han sido expedidos con sujecion a
la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

La marca mixta LE COLLEZIONI era susceptible de registro pues
cumplia con los requisitos de perceptibilidad, distintividad vy
representacion grafica para identificar productos en la Clase 3 de la
Clasificacién Internacional de Niza.

La irregistrabilidad de una marca es procedente cuando dentro del
término legal el interesado presenta oposicion a su registro, aportando
las pruebas que considere pertinentes para hacer valer su mejor
derecho, pues es a él a quien le corresponde la carga de la prueba.

Los actores no aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe
de parte de la sociedad EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de Ja
marca mixta LE COLLEZIONI para identificar productos en la Clase 3
de la Clasificacion Internacional de Niza.

La parte actora tampoco presentd los recursos que eran procedentes
dentro de fa via gubernativa contra la Resolucién 34999 de 17 de
diciembre de 2003 expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) a través de su Division de Signos Distintivos.

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

La SIC no viold ninguna norma comunitaria, pues no estaba obligada a
pronunciarse sobre los escritos alflegados al expediente administrativo
que no se presentaron como oposicion dentro del término legal.

De conformidad con el principio de territorialidad, el uso exclusivo de
una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina
competente de cada Pais Miembro y, por lo tanto, no era pertinente
hacer extensiva en Colombia la proteccion del signo mixto LE
COLLEZIONLI.

Los actores no presentaron oposicion dentro del tramite de solicitud de
registro de fa marca mixta LE COLLEZIONI.

No se aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe por parte
de la sociedad EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de la marca
mixta LE COLLEZIONI.

LN
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NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante ha solicitado la interpretacién prejudicial de los
articulos 136 literal b), 137, 150 y 172 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina®, los cuales se interpretaran por ser
pertinente su analisis a fin de resolver el proceso interno, en relacion
con el Articulo172, este se interpretara pero restringido a su primer y
tercer inciso.

Adicionalmente de oficio se interpretaran los Articulos 179 y 192
(primera parte del primer inciso y segundo inciso) de la Decision 486,
por ser aplicables al caso sub lite.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de un signo por identidad ¢ similitud. Riesgo de
confusion y/o de asociacion. Reglas de cotejo de signos.

Nulidad de un registro bajo el marco de la Decisidon 486. Legitimo
interés para plantear Ja accién.

3

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

(.}

b} sean idénlicos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefla,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asaociacion.

{...)
Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competenta tenga indicios razonables que fe permitan inferir que un

regisiro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o0 consolidar un aclo de compelencia desleal, podra
denegar dicho registro.

{(...)
Anticulo 150.- Vencido el plazo establecido en el anticulo 148, o si no se hubiesen presentado oposicionas, la
oficina nacional competenie procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado

oposiciones, la oficina nacional compelente se pronunciara sobre éstas y sobra la concesion o denegatoria del
registro de la marca mediante resofucion.

Articulo 172.- La auloridad nacional competente decrelard de oficio o a soliciiud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absolula de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
conliravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer pérrafo y 135.

()

Las acciones precedenles no afectardn las que pudieran corresponder par daflos y perjuicios conforme a la
lagislacién intema.

(..

Articulo 179.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de
ia presente Decisidn.

...

Artlculo 192.- El litular de un nombre comercial podra impedir a cualgquier lercero usar en el comercio un signo
distintivo idéntico o similar, cuando elfo pudiere causar confusién o un riesgo de asociacion con la empresa del
titutar o con sus productos o servicios. (...)

Serd aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”,
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11.

1.2

El nombre Comercial y su proteccion. Requisitos.

La ensefia Comercial.

La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal.

La solicitud de registro presentada con mala fe.

El examen de registrabilidad. De oficio, integral, debidamente motivado
y autéonomo.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de
confusion y/o de asociacion. Reglas de cotejo de signos.

Se abordara el tema en virtud a que en el proceso interno se ha
debatido el posible riesgo de confusién o asociaciéon entre la marca
mixta LE COLLEZIONI registrada en la Repuiblica de Colombia a favor
de la sociedad EXECUTIVE S. A. y el nombre comercial y ensefia
comercial LE COLLEZION] (signos mixtos) presuntamente usados por
la sociedad ECUACLEANER S. A. sobre la base de los cuales se
presenta la accion de nulidad del registro de marca, en consecuencia,
es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal
de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el
siguiente:

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

(.)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion”.

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que
sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de
ser el caso, a un rotule o ensefia, porque en dichas condiciones carece
de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente
cuando puedan generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o
riesgo de asociacién en el publico consumidor.*

a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto. El
primero, riesgo de confusion directo, caracterizado por fa
posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio

De modo referencial, ver Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.
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1.3

b)

determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo
de confusion indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye
a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un
origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociacién, que consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie fas marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion
econdmica.

La Corte consultante, debe considerar este aspecto al momento de
dictar su resolucion, verificando que en la instancia pertinente se haya
examinado si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego comprobar si se determind correctamente si
esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoracion que la similitud entre dos signos puede ser:

a)

b)

d)

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia
en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse
también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los
signos confrontados.’

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

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

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

De modo referencial, ver Procesos 15-IP-2013, p. §; y 5198-1P-2015, p. 6.

Ibidem.

Ibidem.

De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12.
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1.4

1.5

2.1,

Igualmente, la Corte consultante, al proceder a verificar el acto
impugnado debe constatar si se han cotejado los signos en conflicto,
observando las siguientes reglas para el cotejo de marcas:’

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

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No
es procedente realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo
hara en momentos diferentes.

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

d) Al realizar la comparacién es importante colocarse en ef jugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como
el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio
del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya
que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en
general.

Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar dei
presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir
como el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas,
es importante que al verificar el acto impugnado constate si se al
analizar el caso concreto se han determinado las similitudes de los
signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden
presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria
incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacién.

Nulidad de un registro bajo el marco de ja Decision 486. Legitimo
interés para plantear la accion.

ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME presentd
demanda solicitando la nulidad de la Resolucion 34999, por ser el
titular del nombre comercial y ensefia comercial LE COLLEZIONI
desde 1988, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificacion

De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 8.
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2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Internacional de Niza, por lo que es pertinente hacer referencia a la
nulidad de un registro de marca.

E! Articulo 172 de la Decision 486 se centra en la distincion entre
nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distincién se acompasa con
una figura de gran magnitud, esto es, la prescripcion de la accién de
nulidad de un registro de marca.

2.2.1. La nulidad absoluta, como la norma o indica, esta concebida
para la proteccion del ordenamiento juridico, y no de un tercero
determinado, en la medida en que puede ser ejercida por
cualquier persona y en cualquier tiempo.

2.2.2. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el
interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida
por cualquier persona, la accion debe ejercerse dentro de un
plazo especifico, se consagra la prescripciéon de la accion en 5
afnos, contados desde la fecha de concesiéon del registro
impugnado.

De conformidad con lo anterior’ y en relacién con los actos
administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las
normas locales que establezcan términos de prescripcidn para las
acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtib, es
regulado por la normativa comunitaria. Ademas de lo anterior, el
operador juridico nacional debe aplicar todo el régimen de la accién de
nulidad previsto en la Decision 486, de conformidad con lo indicado.

Cuando la norma comunitaria utiliza el término “accién”, se esta
refiiendo a cualquier procedimiento judicial que tenga por finalidad
anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que
conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy coman que en
el derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con
su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de
anulacion, accién subjetiva o de plena jurisdiccion, accion de nulidad y
restablecimiento del derecho, o simplemente accion contenciosa. Lo
importante en este asunto, es que el procedimiento general que se
aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso
administrativas de cada Pais Miembro, respetando eso si, los
parametros regulados por la normativa comunitaria.

Lo anterior torna las acciones interpuestas en “acciones especiales de
nulidad”, por los siguientes motivos:

2.5.1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominacion de
la accién, es regulado por la normativa interna.

10

Ver a manera de referencia el Proceso 12-IP-2015.

10
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2.6.

2.7.

2.8.

2.5.2. Asuntos procesales especificos, como la prescripcion de la
accion y la legitimacion activa, son regulados por la normativa
comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos
aspectos es inaplicable.

2.5.3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la
comunitaria andina.

2.5.4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el Juez o la
Autoridad Administrativa competente, al enfrentarse a una
accion cuya finalidad sea anular el acto administrativo que
concede el registro de marca, independiente de su
denominaciéon, debera dar el tramite procesal correspondiente a
una “accién especial’, soportada, por un lado, en las normas
procesales del derecho interno y, por otro, en las normas
procesales y sustanciales comunitarias andinas.

2.5.5. La Autoridad Nacional competente para conocer de esta accion
no estd limitada a la rama judicial, ya que dicha funcion
jurisdiccional podria ser atribuida a una autoridad administrativa,
si asi lo dispone la legislacion interna de los Paises Miembros.
Esta posicion esta en concordancia con el segundo parrafo del
Articulo 273 de la Decision 486, que establece: “(...) Asimismo,
entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al drgano
designado al efecto por la legislacion nacional sobre la materia”.

La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se
hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en los Articulos
134 primer parrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la
nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravencion de lo
dispuesto en el Articulo 136 (derechos de terceros) o cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe de acuerdo con el Articulo 137 de la
Decisidn 486.

El Juez o la Autoridad Administrativa competente, al enfrentarse a una
accion cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el
registro de marca, independiente de su denominacion, debera dar el
tramite procesal correspondiente a una “accion especial’, soportada,
por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro,
en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Corte consultante para decretar la nulidad absoluta debera analizar
si en efecto el acto administrativo que concedié el registro del signo LE
COLLEZIONI {mixto) contraviene de lo dispuesto en los Articulos 134
primer inciso y 135 de la Decisién 486, de conformidad con lo dispuesto
el Articulo 172 de la antes referida Decision.

11
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3.1.

3.2.

3.3

34.

3.5.

El nombre comercial y su proteccién. Requisitos.

En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretacion
Prejudicial la demandante argumenté que ella “(...) usa, al menos
desde 1988, el nombre y ensefia comercial LE COLLEZIONI (mixta)
para distinguir actividades relacionadas con la distribucion
comercializacion, exportacion, importacion, compra y venta de toda
clase de mercancias, productos, materias primas para el sector de la
moda y manufacturero, asf como todos los articulos relacionados, lales
como jabones, perfumerla, cosméticos, lociones, pieles de animales,
badules, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones,
fustas, etc. productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Niza” En consecuencia, se hace necesario tratar el
tema de la proteccion del nombre comercial en la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

El Articulo 136 literal b) junto con las disposiciones contenidas en el
titulo X de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
conforman el conjunto normativo que regula el depdsito y la proteccion
del nombre comercial.

El Articulo 190 de la Decisién 486 define el nombre comercial y delimita
su concepto, de manera que se pueden exiraer las siguientes
conclusiones del texto normativo:

3.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un
comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su
actividad econdémica como tal, SUs empresas o Sus
establecimientos de comercio.

3.3.2. Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial, es
decir, identificar su actividad, sus empresas © SuUSs
establecimientos de comercio con diferentes nombres
comerciales.

3.3.3. El nombre comercial es independiente de las denominaciones o
razones sociales de las personas juridicas, pudiendo coexistir
con ellas.

Los Articulos 191 y 193 regulan lo relacionado con el momento en que
se genera el derecho exclusivo sobre un nombre comercial y, en
consecuencia, el momento desde el cual se debe proteger dicho signo
distintivo.

De conformidad con los articulos mencionados existe proteccion del
nombre comercial, de conformidad con los siguientes parametros:

12
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R

3.6.

3.7.

3.8.

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso
en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere
decir que el sistema de registro o depdsito del nombre comercial no
es constitutivo de derechos sobre el mismo.

b. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre
comercial debera probar su uso real y efectivo. El Tribunal de
Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado
qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial,
asi como los parametros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la proteccién del nombre
comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos
siguientes: “Por tanto, la obligacién de acreditar un uso efectivo del
nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la
existencia y el derecho de proteccién del nombre en algun hecho
concreto, sin el cual no existirla ninguna seguridad juridica para los
competidores (...) de manera que la proteccién otorgada al nombre
comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con
relacién al establecimiento o a la actividad econémica que distinga,
va que es el uso lo que permite que se consolide como ftal y
mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente
que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado
no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las
pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben
servir para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con
las aclividades economicas para las cuales se pretende el

registro”1!

Tal proteccion se soporta en el sistema declarativo en que se
fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A
diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro
marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de proteccion
del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Lo anterior quiere decir que si un Pais Miembro implanta un sistema de
registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos
proceda de la inscripcion o depésito en el registro, sino que seguira
generandose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del
nombre comercial.

Es por esta razon que si bien puede existir un sistema de registro de
nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es
lo que delimita el ambito de proteccion del derecho, teniendo esto como
consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial

11

Proceso 45-1P-98. Interpretacidn Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo

de Cartagena N° 581, de 12 de julic de 2000.
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3.9.

debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con
dicho uso para que el derecho subsista.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no
tendria ninguna clase de derecho en relacién con el registro. Es decir,
al producirse una contradiccion entre el nombre comercial registrado
con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecera este
ultimo. Por lo tanto, el Juez Consultante debera establecer el uso real y
efectivo del nombre comercial para determinar cual signo es el que
realmente tiene relacién con el plblico consumidor y, en consecuencia,
cual es el objeto del derecho del titular.

3.10.El Articulo 136 literal b) de la Decisién 486 de la Comisién de la

3.11.

Comunidad Andina establece que, en relacion con derechos de
terceros, un signo no podra registrarse como marca cuando sea
idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las
circunstancias, pueda causar riesgo de confusién o de asociacion.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un
nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo
idéntico o similar, podra oponerse a dicha solicitud si su registro
pudiera generar riesgo de confusiéon o asociacion.

3.12.Por otro lado, el Articulo 192 de la misma Decision consagra la

proteccion del nombre comercial en relacién con el uso de signos
distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que
se configure el riesgo de asociacion o de confusion, y a que se pruebe
el uso real y efectivo del nombre comercial.

3.13.Es pertinente reiterar una vez mas, que de conformidad con nuestro

ordenamiento juridico los nombres comerciales son protegidos desde
su primer uso dentro del territorio nacional del respectivo Pais
Miembro, salvo en los casos de oposicion andina y tratdndose de
marcas notorias o renombradas en donde la proteccion rebasa las
fronteras nacionales, lo dicho sin perjuicio de la posibilidad establecida
en el Articulo 172 de la Decision 486 de decretar la nulidad de un
registro en caso de determinarse que se solicitd de mala fe.

3.14.Por otra parte, es importante advertir que es de competencia del

examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y
jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad
o0 semejanza, para asi determinar si las identidades o semejanzas
encontradas por sus caracteristicas son capaces de generar confusion
entre los consumidores. De la conclusién a que se arribe dependera,
entre otros requisitos, la calificacion de distintivo o de no distintivo que
merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud
para el registro.

14
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3.15.Como quiera que el uso es el elemento esencial para la proteccion de

41.

4.2.

un nombre comercial, la Corte consultante debera determinar si, al
momento en que el signo mixto LE COLLEZIONI fue solicitado para
registro, el Nombre Comercial LE COLLEZIONI era real, efectiva y
constantemente usado en el mercado.

La ensefia comercial

En el procedimiento administrativo interno se argumentd que (...) el
signo cuyo registro se concedié es idéntico desde el punto de vista
grafico, visual, ortografico, fonético e ideoldgico a la ensefia comercial
LE COLLEZION! (mixta), utilizada por ECUACLEANER y/o
FERNANDO MARCH GAME en Ecuador’. En consecuencia, es
necesario referirse al ambito de proteccién de la ensefia comercial en
el marco de la Decision 486.

Para lo anterior, el Tribunal reitera'® los criterios establecidos en
interpretaciones anteriores:

“L a Decisién 486 no trae una definicion normativa de ensefia comercial.

Se limita a disponer en el articulo 200, Titulo Xi, “De los Rétulos o
Ensefias”, que: “La proteccién y depdésito de los rétulos o enseiias se
regira por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a
las normas nacionales de cada Pals Miembro."”

La ensefia comercial se ha definido de la siguiente manera:

“La ensefia comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que
se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”."”

El anterior concepto de ensefia, se encuentra cobijado dentro de lo
establecido en el artlculo 190 de la Decision 486 sobre nombre
comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que
identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ;el nombre comercial y la ensefia
comercial son fo mismo?

12

Como referencia revisar la Interpretacion Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del

proceso 109-1P-2012,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2159, de 04 de marzo de
2013,

13

PACHON MURNOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Pag. 127. Ed. Temis, Bogota,

Colombia, 1984. Iguaimente, algunas legislaciones de los Paises Miembros definen la ensefia comercial de la
misma manera, Se puede ver el articulo 583, numeral 5. "CODIGO DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA™, que dispone: "Se entiende por ensefa el signo que utiliza una empresa para identificar su
establecimienlo”.
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4.3.

5.1.

No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario
determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento
mercantil.

El Tribunal advierte, que la intencion del legislador fue diferenciar la
figura del nombre comercial, de la del rétulo o ensefia comercial; por tal
motivo, introdujo dos Titulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de
manera independiente.

(.-

No obstante ello, la diferenciacion es meramente conceptual, ya que
las normas que regulan la proteccion y el depésito de las figuras son
las mismas. Ademas, el propio articulo 200 dispone que la proteccién y
el depdsito de las ensefias y los rotulos se regiran por las normas
relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determiné en relacion con la proteccién del
nombre comercial es aplicable igualmente a la proteccién de la ensefia
comercial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la ensefia
comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar.

2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro
del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de
confusién y/o de asociacion en el publico consumidor. (Articulo 136,
literal b, de la Decisién 486)".

Es preciso destacar que el Articulo 200 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, que trata sobre la proteccion que
se debe dar a la ensefia comercial, establece que dicha proteccion se
regira por las disposiciones relativas al nombre comercial. En
consecuencia, lo explicado precedentemente respecto de la proteccion
de un nombre comercial previamente usado en otro Pais Miembro, es
también aplicable a la proteccién que se confiere a las ensenas
comerciales.

La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal

En el proceso interno, la sociedad ECUACLEANER S.A vy/o
FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda manifesté que
“(...) de los antecedentes se tiene que la Superintendencia de Industria
y Comercio conocié de los acercamientos entre la parte actora y la
tercera interesada para “replicar” en Colombia la empresa de aquella
en Ecuador, constituyendo para el efecto una sucursal o una nueva

16
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52

5.3.

54.

5.5.

empresa (REPLICA O IMITACION DE LA DE ECUADOR). De este
antecedente fuerza era inferir la intencién de la tercera interesada de
perpelrar actos de competencia desleal de imitacién, confusion y
aprovechamiento de la reputacién de la actora’. Razbén por la cual
resulta pertinente analizar el tema de la solicitud de registro de marca
realizada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, para lo cual tendremos en cuenta lo expresado por el Tribunal
en la Intepretacion Prejudicial de 24 de julioc de 2013, expedida en el
proceso 54-1P-2013.

“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”.

En relacion con el ambito y campo de aplicacion de las normas
comunitarias sobre competencia desleal, se advierte que los articulos
258 y 259 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
se ocupan de regular el tema de dichos actos de competencia desleal
vinculados a la Propiedad Industrial, cuya represion de los que asi se
consideran en estas normas se erige a la vez en un mecanismo de
proteccion de los derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, el concepto de competencia desleal se encuentra
vinculado a propiedad industrial y los actos que la configuran de
conformidad con las precitadas normas, amparan el uso, goce Yy
proteccion de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la
normativa comunitaria. La Decisidon 486 se refiere a tres asuntos a
saber: Los actos de competencia desleal, los secretos industriales y las
acciones que puede adelantar el legitimo interesado.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad
industrial.

El Articulo 258 de la Decision 486 sefiala que: “Se considera desleal
todo acto vinculado a la propiedad industral realizado en el éambito
empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos”. El
articulo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar como de
competencia desleal. En consecuencia, no hay una lista taxativa de
dichos actos, sino que se da un marco de referentes en cuyo contexto
se sita como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que
realizado en el ambito empresarial sea contrario a los usos y practicas
honestos.

En relacion con esto, se deben hacer algunas precisiones:
- Cuando la norma se refiere al "ambito empresarial®, lo hace en

relacion con el empresario dentro del mercado, es decir, en relacion
con la empresa vinculada al mercado y la competencia.

17
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- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas
honestos, el Tribunal ha considerado que “son aclos que se
producen, precisamenie, cuando se actua con la intencién de
causar dafio o de aprovecharse de situaciones que puedan
perjudicar al competidor'."*

5.6. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe
comercial. En ese sentido es pertinente traer a colacién lo dicho por la
doctrina al respecto:

“Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de
competencia desleal es calificada con el adjetivo ‘comercial’, por lo
cual no se trata de una buena fe comun, sino que esta referida a la
buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el
criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe
revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular
especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precision anterior y
uniendo la nocion de buena fe al calificativo comercial, se debe
entender que esta nocion se refiere a la practica que se ajusta a los
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.””

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a ofra persona ni
defraudar la ley, y por eso solia definirse la buena fe comercial como
la conviccién de honestidad, honradez y lealtad en la concertacién y
cumplimiento de los negocios”’®.

5.7. De manera que los actos de competencia desleal, ademas de poder
causar danos a un competidor determinado, lo pueden hacer al
mercado mismo Yy, por lo tanto, al interés del publico consumidor.

5.8. En esta linea, es posible afirmar que la figura de la competencia
desleal tiene por finalidad proteger dos aspectos: "de un lado se lrata
de amparar los intereses de los demas empresarios, en la medida en
que ellos podrian resultar vuinerados por el comportamiento indebido
del competidor desleal; pero ademas, y esta faceta de la restriccion a la
competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer
una proteccion efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto

" Proceso N° 38-IP-98. Interpretacion Prejudicial de 22 de enero de 19989, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N* 419, de 17 de marzo de 1999,
15 JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL", Seminarios 8. Centro de Estudios
de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pag. 45.
16

NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO", parte general, Editorial Legis,
Colombia, pag. 316.
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son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las

précticas indebidas. (Publicidad engafiosa, por ejemplo)""’.

5.9. El articulo 259 enuncia, a titulo de ejemplo, tres actos de competencia
desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotd, no
configuran una lista taxativa. Estos son:

- Cualquier acto capaz de crear confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.

- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gjercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.

5.10.El Tribunal ha precisado los rasgos sobresalientes que debe tener un
acto para ser considerado desleal'®, a saber:

“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir,
que el infractor y la victima estén en una verdadera situacion de
rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la
misma o analoga forma.

2. Que el acto o la actividad sea indebido.

3. Que el aclo sea susceptible de producir un dafo, segun Ascarrelli,
un acto serd desleal ‘cuando sea idéneo para perjudicar a un
empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del
dafio (y no el dafio efectivo) para justificar la calificacion y la
sancion”.

5.11.Los actos de competencia desleal capaces de crear confusion, se
caracterizan por:

- No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los
signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que
la imitacion de un signo distintivo genere riesgo de confusién o
asociacion en el publico consumidor. En consecuencia, no se trata

"7 GACHARNA, Maria Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogota, Colombia, 1982, pég.

47.
¥ e moda referencial ver Interpretacién Prejudicial de 17 de absil de 2008, expedida dentro del praceso 26-1P-
2008, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630, de 26 de junio de 2008.

%
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de establecer simplemente un analisis en materia de
confundibilidad de signos distintivos. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos deshonestos, en relacidn con un
competidor determinado, generan confusion en el publico
consumidor respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema,
el Tribunal ha manifestado:

"A proposito de la primera categoria de los actos citados, cabe
advertir que los mismos no se refieren propiamente a la
confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los
competidores, toda vez que tal situacién se encuentra sancionada
por un régimen especifico, sino a la confusion que aquellos actos
pudieran producir en el consumidor en lo que conciemne al
establecimiento, los productos o la actividad econdémica de un
competidor determinado, imfidiéndole elegir debidamente, segtn
sus necesidades y deseos."”

- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusion por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusion respecto de los productos o la
actividad industrial 0 comercial de un competidor. Pueden, en
efecto, darse en forma de artificios, engafos, aseveraciones, envio
de informacion, imitacibn de marcas, productos, envases,
envolturas, etc.

En este sentido, la utilizacidn de un signo distintivo ajenc para
hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como
una practica desleal.

- 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 relacion con este punto,
el Tribunal ha manifestado:

“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar
sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusién, es
necesario que los establecimientos, los productos o la actividad
industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo
mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para

19 Interpretacion Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N* 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N* 1172, de 7 de marzo de 2005.

Los mercados electrdnicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Ademas, con el auge
del comercio elactrénico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados
en cualquier parte del mundo.
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B
5

que un aclo sea considerado desleal, es necesario que la actuacion
se haya producido en el mercado, esta actuacion sea incorrecta y
pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado,
consumidores © empresarios, 0 pueda distorsionar el
funcionamiento del propio sistema competitivo. ... para que el
sistema competitivo funcione hay que obligar a compelir a los
empresarios e impedir que al competir utilicen medios que
desvirtilen el sistema competitivo en si (...). (FLINT BLANCK,
Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’;, Pontificia
Universidad Catdlica del Pert, Lima, 2002, p. 115)"%'

5.12.Con relacion a las aseveraciones falsas, que se pueden denominar

actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas
aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto
de desacreditarlo ante el publico consumidor.

5.13. Se debe entender por aseveracion, “toda informacién que de por cierto

algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor”?

5.14.Los actos que se refieren a las indicaciones o aseveraciones, cuyo

empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al pablico a error
sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. El Tribunal resalta
que es una especie de actos de competencia desleal.

5.15.La consultante realizd la siguiente pregunta: “(...) Si el registro de la

marca al que hace referencia puede ser interpretado como un acto de
mala fe en la modalidad de exclusién de los competidores en el
mercado, que podria generar que éstos se vean impedidos de
comercializar productos de dicha marca, o si por el contrario dicho
registro de marca no incidiria en el derecho de terceros de seguir
comercializando productos importados de la marca extranjera
(idéntica al registro nacional, en virtud de la inscripcién realizada),
teniendo en cuenta que de la revision de los actuados, no obra
licencia ni autorizacién excluyente a favor de ninguno de los
comerciantes del giro”.

5.16.Al respecto, el articulo 137 de la Decision 486, establece que “(...)

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”.

21 \fer de manera referencial el Proceso N° 116-IP-2004,

22

Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar 0 dar por cierto algo. “DICCIONARIO DE LA
REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPANOLA". Vigésima segunda edicién.
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5.17.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.

5.18.Por lo tanto, en el marco de los actos de competencia desleal arriba

tratados, la autoridad nacional competente debera establecer si el
registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal. Los actos de competencia desleal por confusion,
son los mas emblematicos en relacién con el registro de un signo como
marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad
de generar confusion en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar
dano a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

5.19.La Corte consultante debe verificar que se ha partido de “indicios

6.1.

6.2.

razonables”, como ya se expuso, que permitan llegar a la conclusién de
que el solicitante del registro, podria perjudicar de mala fe a otro
competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender
todo hecho, acto u omisién del cual, por via de la inferencia logica
pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitd con
el animo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de
valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud del
signo mixto LE COLLEZIONI se presentd para generar confusion con la
marca mixta LE COLLEZIONI previamente registrada y con el objetivo
de perjudicar a la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO
MARCH GAME.

La solicitud de registro presentada con mala fe

En el proceso interno, la sociedad ECUACLEANER S.A vylo
FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda expresa que
“(...) la marca LE COLLEZION! (denominativa) registrada por
EXECUTIVE S. A. fue obtenida de mala fe", mientras que tanto la
Superintendencia de Industria y Comercio como el tercero interesado
argumentan en sus contestaciones a la demanda que no se aportaron
pruebas que demuestren que hubo mala fe por parte de la sociedad
EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de la marca LE COLLEZIONI
(mixta).

En el segundo parrafo del articulo 172 se establece como causal
relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca 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
forma parte de todo el sistema juridico. El ordenamiento juridico
comunitario andino no escapa de esto, asi que también se asienta

22
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo
siguiente que (...} El concepto de buena fe, junto con ofros 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 conviccion 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 intencién de actuar en provecho propio y
en perjuicio del interés ajeno’®>,

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que *(...) para
determinar si una persona obré con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar
una cgfposicidn legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o
ilegal™®.

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
debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las
plataformas juridicas de concesién de derechos de la marca.

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 dafic a un competidor
determinado.?®

El Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocia
perfectamente la capacidad de distintividad, de penetracion en el
mercado, de funcion publicitaria y de recordacion que genera el signo
registrado o usado previamente en el comercio, se configuraria asi un

23

Proceso 65-1P-2004. Marca "TAPA ROJA®. Sentencia de 30 de junio de 2004,

* Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.

I3

Existen ofras causales de irregistrabilidad que estan intimamente ligadas con la mencionada causal por mala

fe; una de estas es la consagrada en el articulo 136 lteral d} de la Decisién 486, que plantea la irregistrabilidad
cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el litular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el pals miembro o en &l extranjero,
siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusion o de asociacion en el piblico consurnidor.Sobre este
tema se pude ver la Interpretacion Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P-
2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el articulo 137 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar
o facilitar un acto de competencia desleal.
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6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

tipico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente
providencia.

Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el
Articulo 137 de la Decision 486, 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 cual, por via de la inferencia légica, pueda derivarse
una gran probabilidad de que el registro se solicito con el animo de
cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de
manera congruente le permita establecer si la solicitud de registro del
signo mixto LE COLLEZIONI se presentd para generar confusion con el
nombre comercial y ensefa comercial LE COLLEZIONI y con el
objetivo de perjudicar a la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o a
FERNANDO MARCH GAME.

El examen de registrabilidad. De oficio, integral, debidamente
motivado y autonomo

La demandante sostuvo que la Superintendencia de Industria y
Comercio ‘(...) a pesar de saber de la existencia de los derechos
prioritarios de los actores, no realizé el examen de registrabilidad”. Por
tal motivo, se abordara el tema propuesto.?

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.

En el Titulo 1l de la Decision 486 se encuentra regulado el
procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en
cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y
el respectivo examen de registrabilidad. Del analisis de las normas
pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen?’
son los siguientes:

7.3.1. E!l examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina
Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad
asi no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere
solicitud expresa de un tercero.

7.3.2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional
Competente al analizar si un signo puede ser registrado como

26

Ver a modo de referencia la Interpretacion Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso

17-1P-2013.

27

Praceso 180-1P-2006. Interpretacion Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA".
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7.3.3.

7.3.4.

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.

E! examen de registrabilidad debe ser debidamente
motivado. Ademas de los requisitos referidos en los numerales
precedentes, es necesario precisar que el examen de
registrabilidad debe ser plasmado en la Resolucién 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 resolucion respectiva, que en tiltimas 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.

E!l examen de registrabilidad debe ser auténomo. Resulta
necesario agregar, ademas de los requisitos anotados en lineas
precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de
oficio, integral y motivado, también debe ser auténomo, 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 informacion recaudada para el procedimiento
en cuestion, independiente® del andlisis efectuado ya sobre
signos idénticos o similares.

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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por
la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2007-00137-00, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero
de su Estatuto.

28

Sabre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que el ¥...) principio de
independencia implica dejar en liberlad a la Oficina Nacional Competenie para que, de acuerdo & su criterio de
interpretacidn de los hechos y de las normas, adopte la decision que considere mds adecuada en relacion al
caso puesio a su conocimienlo. En cualguier evenlo es menester que se juslifique de manera suficienie y
razonabfe el criterio adelantado”. (Revisar 2 manera de referencia Interpretacién Prejudicial de 18 de abril de
2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N® 2089,
de 05 de julic de 2012).
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La presente interpretacion prejudicial se firma por fos Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo

del Articulo 90 del Estaydto del Tribunal.

5 Aylfﬁ_auintems
MAGISTRADA MAGISTRADA

54@&&2--1

Herna mero-Zambrano
AGISTRADO

Cecilia

=

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

Dr. Herna o@eroz mbrano ; £
P SID,EN E SECRETARIO

Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

122-1P-2015
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio de 2016

Proceso: 125-IP-2015
Asunto: Interpretacién Prejudicial
Consultante: Seccion Primera, Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado (Colombia)

Expediente interno
del Consultante: 2005-00065

Referencia: Valoracion aduanera

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchan

VISTOS

El Oficio 0812, recibido el 17 de marzo de 2015, mediante el cual la Seccion
Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, solicita Interpretacién Prejudicial de la “Decision
Andina 571 de 15 de diciembre de 2003 en desarrollo de los articulos 13y 17
del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC y la Resolucion Andina 846 de 9 de
agosto de 2004 por la cual se adopta el Reglamento Comunitario; el articulo
7.2 literal ) del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC; el articulo 45 parrafo 2
del Reglamento Comunitario y el articulo 193 de la Resolucién 4240 de 2000;
el articulo 51 del Reglamento Comunitario; el articulo 13 del Acuerdo sobre
Valoracion de la OMC; el Estudio de Caso 13.1 del Comité Técnico de
valoracién; el Capitulo V de la Decision andina 571; 1 Decisiéon Andina 574 y
los Titulos Ill y IV del Reglamento Comunitario®, con el fin de resolver el
Proceso Interno 2005-00065; vy,

El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacién prejudicial.
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2.2.

2.3.

ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno

Demandante: ENITH MURILLO DE LOZANO.

Demandados: LA NACION COLOMBIANA — MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN).

LA NACION COLOMBIANA — MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

Hechos Relevantes

El 30 de diciembre de 2004, el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA expidio el Decreto 4431 que modifica el Decreto 2685 de
1999, entre otros aspectos, para introducir el concepto y forma de
aplicaciéon de los “Precios Indicativos®. Segin este Decreto “(...) se
obliga a la sustitucion del valor declarado por un precio indicativo fifado
de manera oficial, se da la apariencia de precio de referencia al precio
oficial y se instaura como causal de aprehension y decomiso la
declaracion de un precio por debajo del precio fijado en la Resolucién

(...)".

El 5 de julio de 2005 Mediante Resolucion No. 5660 “por la cual se
modifica parcialmente la Resolucién 4240 del 2 de junio de 20007,
emitida por el DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, se obliga a la utilizacion de los "Precios Indicativos” para
determinar la base gravable; se establece la inmovilizacién, aprehension
y decomiso de las mercancias con precios por debajo de los “Precios
Indicativos”; y, centraliza en una sola dependencia la revision de los
estudios de valor realizados por todas las aduanas locales.

Como consecuencia de las anteriores disposiciones, el DIRECTOR
GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN),
emitié los siguientes actos administrativos: i) Resolucion 05474 de 29 de
junio de 2005 “para establecer precios indicativos por pais de origen y
procedencia para calzado”; ii) Resolucion 07908 de 1 de septiembre de
2005 “"para establecer precios indicativos por pais de origen y
procedencia para balones y pelotas”; iii) Resolucion 08628 de 20 de
septiembre de 2005 "para establecer precios indicativos por pais de
origen y procedencia para medias y calcetines”; iv) Resolucién 08743 de
22 de septiembre de 2005 “para establecer precios indicativos por pais

Por el cual se modifica la Legislacion Aduanera.
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2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2

de origen y procedencia para textiles”; v) Resoluciéon 09477 de 12 de
octubre de 2005 “para establecer precios indicativos por pals de origen
y procedencia para electrodomésticos y gasodomésticos”.

El 26 de agosto de 2005, el DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES emitio el Memorando No. 00587, mediante el
cual dispone “que el importador puede presentar, antes que la autoridad
aduanera le genere controversia, la declaracion de importacion ajustada
al precio indicativo. Para el caso ordena el uso de las casillas de la
Declaracién de Importacion previstas para el ‘Ajuste Valor USD™.

La sefiora ENITH MURILLO DE LOZANO, presentd demanda de
nulidad ante el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, contra
los siguientes actos administrativos, solicitando su suspensién
provisional: i) Los articulos 2, 5, 7, 10 y 11 del Decreto 4431 de 2004, en
lo atinente al literal ) incorporado al numeral 5 del Articulo 128 del
Decreto 2685 de 1999, a la definicién de “Precio Indicativo” adicionada
en el articulo 237 del mismo Decreto 2685, a las medidas cautelares
incluida la aprehensién de la mercancia con precios inferiores a los
precios indicativos, a las nuevas causales de aprehension y decomiso
de mercancias con precios por debajo de los precios indicativos y a la
improcedencia de la Correccion de la Factura de Nacionalizacién y de la
legalizacion de la mercancia; ii) La Resolucion 5660 de 5 de julio de
2005 “por la cual se modifica parcialmente la Resolucién 4240 del 2 de
junio de 2000"; iii) Las Resoluciones 05474 de 29 de junio de 2005,
07908 de 1 de septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005,
08743 de 22 de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre de 2005,
iv) El escrito 00587 de 26 de agosto de 2005 expedido por el DIRECTOR
GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

El 8 de febrero de 2007, la Seccidén Primera del Consejo de Estado
resolvid denegar la suspension provisional de los actos administrativos
acusados.

El 17 de marzo de 2015, la Seccién Primera del Consejo de Estado,
mediante Oficio 0812 solicitd Interpretacion Prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda interpuesta por ENITH MURILLO DE
LOZANO

Indica que Colombia es parte de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC) y, contratante del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.

Si bien en debida oportunidad Colombia formulé reserva respecto a la
prohibicion de determinar el valor en aduana de las mercancias
utilizando el “mecanismo de valores en aduanas minimos” (articulo 7.2
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

literal f) del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC), aquella expird en abril
de 2003.

En cumplimiento de los compromisos adoptados a través del Acuerdo
sobre Valoracion de la OMC, la Comisién de la Comunidad Andina
expidi6 la Decision 571 de 2003 “Valor en Aduana de las Mercancias
Importadas";, reglamentada a su vez, mediante Resolucién 846 de 2004
de la Secretaria General de la Comunidad Andina.

En los actos administrativos acusados se estan fijando “valores
oficiales”, lo cual va en contra via de lo estipulado no sélo en el Acuerdo
sobre Valoracion de la OMC, sino también del articulo 45, parrafo 2,
literales f) y g) de la Resolucién 846 de 2004. Por lo tanto, resalta que tal
prohibicion de caracter supranacional no puede ser levantada por un
acto administrativo derivado de una norma nacional.

Los “valores minimos o precios oficiales” regulados por la normativa
nacional, pese haberse definido como “precios de referencia’, en
términos practicos se comportan como “valores minimos oficiales”. Por
lo tanto, al no circunscribirse dentro de lo preceptuado por el articulo 53
de la Resolucién 846 de 2004, se esta contrariando directamente el
ordenamiento multilateral y comunitario.

El memorando 00587 del Director de Aduanas, induce de manera
erronea a los importadores a realizar los ajustes a sus precios
declarados, tomando como base la diferencia que presente el “precio
negociado” frente al “precio indicativo" que ha sido fijado por la Aduana
con la resolucion. Por lo tanto, nuevamente se estd actuando en
contravia de la normativa multilateral y comunitaria, concretamente lo
ordenado por los articulos 17, 18 y 25 de la Decisién 571, relativos
respectivamente a las “dudas sobre la veracidad o exactitud del valor
declarado’, "carga de la prueba” y "bancos de datos”, ya que la utilizacion
del precic pagado o por pagar para determinar el valor en aduana
conforme a las reglas del método del valor de transaccién, no restringe
el derecho de las Administraciones Aduaneras para investigar y
comprobar las infracciones en relacion con la valoracion aduanera,
incluido el fraude.

Pese a que la Resolucion 5660 “dice enmarcarse dentro de las
disposiciones de/ articulo 17 de la Decisién 571", resulta contradictorio
que al verificar sus disposiciones, particularmente el numeral 7 del
articulo 172 modificado, “no se da al importador la oportunidad de
presentar  explicaciones  escritas, documentos y  pruebas
complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la
cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancias
importadas”.

Sustituye las Decisiones Andinas 378, 379 y 521 de la Comision.
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3.8.

3.9.

Los actos acusados también desconocen el articulo 51 de la Resolucion
846 de 2004, que fija el procedimiento, en caso de dudas sobre la
veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los documentos
probatorios, para la verificacion y comprobacion del valor declarado.

Todo lo anterior repercute en una flagrante vulneracion al derecho de
defensa del importador.

3.10. Por demoras en la valoracion, las cuales surgen, entre otras cosas, por

3.1

dudas en los precios declarados, no se puede impedir el levante (retiro)
de las mercancias por parte del importador, y menos aun, propiciar la
aprehension y decomiso de las mismas, tal y como erradamente se
plasmo en los articulos 10 y 11 del Decreto 4431 alusivos a “cuando se
introduzcan mercancias procedentes de las Zonas de Régimen
Aduanero Especial con precios por debajo de los precios indicativos,
habra lugar a la aprehensién y decomiso y no procedera la correccion de
la factura de nacionalizacion, ni la legalizacién de la mercancia” y el
articulo 4 de la Resolucion 5660 “si se constata en la factura de
nacionalizacién de mercancias procedentes de Zonas de Régimen
Aduanero Especial precios por debajo de los indicativos se ordenara su
aprehension y decomiso”.

.Lo anterior se ve matizado por la existencia de la posibilidad de constituir

garantias que protejan los mayores derechos o tributos aduaneros que
pudieren surgir de una valoracion posterior, segun lo desarrollado en el
articulo 61 de la Resolucion 846 de 2004.

3.12.Resulta inequitativo que el propietario de la mercancia declarada en la

“Factura de Nacionalizaciéon" no tenga probabilidad de ejercer su
derecho a la defensa, y sélo se establezca como medida el "decomiso”
de la misma, mientras que la normativa nacional permite que el
importador pueda enmendar sus errores, y ejercer su derecho de
defensa a través de la objecion de la aprehensién y legalizacion de la
mercancia “respecto de las cuales se hubiere incumplido alguna
obligacion aduanera que dé lugar a su aprehension”.

3.13.Las medidas cautelares a las que se refieren el Decreto 4431 y la

Resolucion 5660, igualmente resultan violatorias de los principios y
normas generales de la valoracion aduanera, cuando establecen
inclusive la aprehension de la mercancia “(...) se mantendran hasta que
culmine el procedimiento administrativo sancionatorio para la expedicion
de liquidaciones oficiales”; situacion que se torna aln mas grave, cuando
la medida cautelar se aplica en el control posterior para mercancias
presentadas ante la aduana, para las que ya se han pagado impuestos,
estan nacionalizadas y se encuentran, por consiguiente, en libre
disposicién en el pais.
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3.14.En la practica, el anterior comportamiento deviene en la pérdida de la

mercancia, si se tiene en cuenta que el procedimiento para la
formulacién de la liquidacién oficial de revisién del valor puede tardar
hasta tres (3) anos. Término previsto por la legislacion aduanera para
que adquiera firmeza la declaracioén de importacién.

3.15.Las Resoluciones. 05474 de 29 de junio de 2005, 07908 de 01 de

septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005, 08743 de 22
de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre de 2005, por medio de
las cuales el Director de Aduanas fija precios indicativos, al disponer que
las controversias de valor que resulten por la aplicacién de los precios
indicativos no pueden ser resueltas con fundamento en “estudios de
valor’, contravienen no soélo doctrina e instrucciones de la Direccion de
Impuestos y Aduanas Naciones (DIAN), sino también el articulo 2 literal
g), de la Resolucién 846 de 2004, que considera “los antecedentes de
precios de importacién de mercancias verificados por la aduana y los
estudios de valor, como una fuente especializada de informacion, que
resulta importante para aceptar un precio declarado o fundamentar una
controversia de valor".

3.16. Por principio, la valoracion no debe constituir un obstaculo para el rapido

despacho de las mercancias. Por lo tanto, se recuerda, la importancia
de fomentar los principios del libre comercio y de competitividad.

3.17.No se debe olvidar la existencia del mecanismo de la constitucion de

41.

42

5.1.

garantias en forma de depésito monetario, aceptados a nivel de la OMC
y de la CAN, para que cuando existan dudas sobre el valor declarado, el
importador pueda disponer en forma agil de la mercancia.

Argumentos de la Contestacion presentados por el MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Manifiesta, que los actos administrativos impugnados tienen como
destinatario final a la DIAN. Por lo tanto, es la legitimada pasiva y llamada
a responder por la legalidad de los mismos.

No obstante lo anterior, se colige que los actos administrativos
controvertidos fueron expedidos por autoridad competente con
observancia de los preceptos constitucionales y legales respectivos.

Argumentos de la Contestacion presentados por el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO y la DIAN

Las disposiciones normativas acusadas no son propias del “valor en
aduanas”, sino que son simples “instrumentos de controfl’ para orientar a
los usuarios hacia la correcta declaracién de sus mercancias. Por lo
tanto, no existe vulneracion alguna, ya que las regulaciones contenidas
en los distintos actos administrativos acusados guardan relacién entre

6
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

si, como quiera que se refieren al valor FOB (free on board) declarado
de la mercancia frente al precio de referencia o precio indicativo y, su
incidencia en la autorizacion de levante, la aprehension, el decomiso de
la mercancia y los tramites de importacién.

Conviene hacer una distincion entre los “precios de referencia (como lo
pueden ser los estimados y los indicativos)" y la “valoracién aduanera’.
Esta distincion se basa en los objetivos que cada uno de estos conceptos
se propone, pues mientras en la “valoracién aduanera®” se busca
determinar la base gravable, el “control de precios de referencia” tiene
por objeto corregir las eventuales desviaciones de los precios
declarados. Por lo tanto, no se advierte de qué manera la Resolucion
5660 contraviene la normativa qué sefiala la demandante, pues la misma
se refiere a la aplicacion del “método del ditimo recurso” para determinar
el valor de la mercancia.

Las disposiciones normativas demandadas no son normas de
“valoracion aduanera’, sino de “control’ en el sentido que procuran
corregir las posibles distorsiones en la declaracion de los precios de
aduana.

No puede afirmarse que las normas acusadas establecen “valores en
aduana minimos, arbitrarios o ficticios”, pues lo tinico que han hecho es
tomar medidas tendientes a evitar la incorrecta declaracion de los
precios y, de esta manera, asegurar el debido recaudo de los tributos
aduaneros.

No le asiste razén a la demandante cuando afirma que en caso de dudas
sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, se trasgreden los
derechos al debido proceso, economia, celeridad y eficiencia del
importador, ya que el declarante tiene la oportunidad de presentar
documentos dentro de los cinco (5) dias siguientes a la inspeccién de la
mercancia para acreditar que el valor declarado se ajusta a las normas
de valoracion; también puede constituir una garantia bancaria o de
compaiiia de seguros o corregir la declaracion en la forma prevista en el
acta de inspeccion.

El articulo 13 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC no resulta
infringido, puesto que éste alude a la posibilidad de constituir garantias
que protejan los mayores derechos o tributos aduaneros que pudieran
surgir de una valoracion posterior.

5.6.1. La exoneracion a las personas juridicas reconocidas e inscritas como

usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente exportadores, de
someterse al control de los "precios de referencia’, se deduce del
régimen especial de garantias previsto en el Decreto 2685 de 1999,
donde se consagra que los mismos deben prestar una garantia global

-
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5.7.

5.8.

5.9.

para responder por el pago de los tributos aduaneros y de las
obligaciones y responsabilidades previstas en las normas aduaneras.

Tampoco le asiste fundamento a la demandante cuando sefiala que los
actos acusados prevén la aprehension de la mercancia como medida
cautelar, ya que es el Decreto 2685 de 1999 el que alude a las funciones
de fiscalizacion y control de la DIAN, dentro de las cuales se encuentra
la de “tomar las medidas cautelares necesarias para la debida
conservacién de la prueba incluyendo la aprehension de la mercancia”.

No se trasgrede el articulo 17 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC,
en tanto que, si bien los paises miembros tienen la posibilidad de
incorporar en su derecho interno la normativa sobre “controles
aduaneros”, el Anexo lll del referido acuerdo posibilita una especial
flexibilidad para los paises en via de desarrollo, cuando la administracion
aduanera tiene “dudas” sobre la determinacion de la base gravable.

La demandante erréneamente pretende distorsionar el sentido del “valor
de la transaccién”, acuiando el falso principio de las “fuerzas del
mercado”, que no se encuentra consagrado en ninguna de las
disposiciones del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.

5.10. Por todo lo anterior, no se contraviene la Decision 571 de la Comision de

5.11.

la Comunidad Andina ni la Resolucion 846 de 2004, ya que los paises
miembros de la CAN estan facultados para hacer todos los controles
necesarios para que los valores declarados sean correctos.

Cuando se demuestra que una disposicién normativa es restrictiva del
comercio intrasubregional (articulo 72 del Acuerdo de Cartagena), la
autoridad competente para determinarlo es la Secretaria General de la
Comunidad Andina (Decision 425 de 1997).

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicité la interpretacion prejudicial de las
siguientes normas:

“La Decision Andina 571 de 15 de diciembre de 2003 en desarrolfo
de los articulos 13 y 17 del Acuerdo sobre Valoracién de la OMC y
la Resolucion Andina 846 de 9 de agosto de 2004 por la cual se
adopta el Reglamento Comunitario; el articulo 7.2 literal f) del
Acuerdo sobre Valoracion de la OMC; el articulo 45 pérrafo 2 del
Reglamento Comunitario y el articulo 193 de Ia Resolucion 4240 de
2000; el articulo 51 del Reglamento Comunitario; el articulo 13 del
Acuerdo sobre Valoracién de la OMC; el Estudio de Caso 13.1 del
Comité Técnico de valoracion; el Capitulo V de la Decisién andina
571; | Decision Andina 574 y los Titulos lil y IV del Reglamento
Comunitario”.
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Se hara la interpretacion solicitada, pero se restringira de la siguiente
manera: articulos 1, 2, 3, 4, 5, 17 y 25 de la Decision 571 de la
Comision de la Comunidad Andina; articulos 1, 45 numeral 2 literales
g) y ), 51, 53 y 61 del Reglamento Comunitario de la Decisién 571,
adoptado por la Resolucion 846 de la Secretaria General de la
Comunidad Andina; articulo 18, literales b) y h) de la Decision 574 de
la Comision de la Comunidad Andina3; y articulos 7, 13 y 17 del
Acuerdo sobre Valoracién de la OMC*.

Si bien la Decision 574 fue sustituida por la Decision 778 de la Comision de la Comunidad Andina,
al momento en que se expidieron los actos demandados se encontraba vigente y, por lo tanto,
es de aplicacion al caso concrelo.

Decisidn 571 de la Comision de la Comunidad Andina.

“(..

Articulo 1.- Base legal.

Para los efectos de Iz valoracion aduanera, los Paises Miembros de la Comunidad Andina se
regirdn por lo dispuesto en el texto del «Acuerdo relativo a la Aplicacion del Articufo Vil del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994» en adelanie llamado Acuerdo
sobre Valoracion de la OMC anexa a esta Decision, por la presente Decisién y su Reglamenio
Comunitario que al efecto se adopte mediante Resolucion de la Secretaria General.

Capitulo !l Determinacion del valor en aduana

Articulo 2.- Valor en Aduana.

E! valor en aduana de las mercancias importadas, serd determinado de conformidad con los
mélodos establecidos en los articulos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC y sus
respeclivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo
Acuerdo, de la presenie Decision y su reglamento.

Articulo 3.- Métodos para determinar el valor en aduana.

De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoracién de la OMC, los meétodos para
determinar el valor en aduana o base imponible para la percepcion de los derechos e impuesitos
a la importacién, son los siguientes:

1. Primer Método: Valor de Transaccion de las mercanclas importadas

2. Segundo Método: Valor de Transaccion de mercancias idénticas

3. Tercer Método: Valor de Transaccion de mercancias similares

4. Cuarto Método: Métoda del Valor Deductivo

5. Quinto Método: Método del Valar Reconstruido

6. Sexto Método: Mélodo del "Ultimo Recurso.

Articulo 4.- Orden de aplicacion de los métodos.

Segun lo dispuesto en la Nota General del Anexo | del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, los
meétodos seitalados en el arficulo anterior deben aplicarse en el orden alll indicado.

El valor de transaccion de las mercancias importadas es la primera base para la determinacion
del valoren aduana y su aplicacién debe privilegiarse siempre que se cumplan fos requisitos para
elflo.

E! orden de aplicacién de los mélodos seftalados en los numerales 4 y 5 del articulo anterior,
puede ser invertido, si lo solicita el importador y asi fo acepta la Administracion Aduanera.
Articulo 5.- Aplicacion del Articulo 5.2 del Acuerdo sobre Valoracién de la OMC.

Cuando las mercancias importadas u ofras mercancias imporiadas idénticas o similares, no se
vendan en el pais de importacion en el mismo estado en el que se imporiaron, el método previsto
en el numeral 4 del articulo 3 de esta Decision, se aplicara de conformidad con lo seflaladoe en el
articulo 5.2 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, lo solicite o no el importador, teniendo en
cuemnta las disposiciones de Ia Nota Interpretativa al articulo 5 del Acuerdo citado.

{..)

Articulo 17. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado,

Cuando le haya sido presentada una declaracion y la Administracion de Aduana lenga molivos
para dudar de la veracidad o exactifud del valor declarado o de los datos o documentos
presentados como prueba de esa declaracion, la Administracién de Aduanas solicitarén a los
importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren
que el valor declarado representa la canlidad tolal reaimente pagada o por pagar por las
mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo 8 del Acuerdo
sobre Valoracién de la OMC.

Ei valor en aduana de las mercanclas importadas no se deferminaré en aplicacion de método del
Valor de Transaccion, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las
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pruebas aportadas no sean idéneas o sulicientes para demostrar la veracidad a exactitud del
valor en la fonma antes prevista.

(...)

Articulo 25. Bancos de datos.

Los Paises Miembros de fa Comunidad Andina deberan constituir bancos de dalos a los efectos

de Ia valoracion aduanera, que faciliten la correcta aplicacion de las disposiciones del Acuerdo

sobre Valoracion de la OMC.

La ufilizacion de los bancos de datos no debe lHevar al rechazo automéatico del valor de

transaccion de las mercancias importadas. Debe permilir Ia verificacion de los valores declarados

y la constitucion de indicadores de riesgo para generar y fundamentar las dudas a que se refiere

el artlculo 18 de esia Decisién, para el conirol y la elaboracion de programas sobre estudios e

investigaciones de valor.

Asimismo, la informacion de fos bancos de datos podra ser tomada para la aplicacidn de los

métodos sobre valoracion que trata los articulos 2, 3 y 7 del Acuerdo, siempre que cumplan con

los requisitos exigidos para cada méfodo.

(.-)

Reglamento Comunitario a la Decisién 571, adoptado por la Resolucidon 846 de la

Secretaria General de la Comunidad Andina.

(--)

Articuio 1, Valor en aduana de las mercancias importadas.

1. E!valor en aduana de las mercancias importadas es la base imponible para la liquidacién de
los Derechos de Aduana ad-valdrem, sera determinado de conformidad con los métodos y
procedimientos del Acuerdo sobre Valoracién de la OMC, en concordancia con jo esfablecido
en la Decision 571 y en el presenie Reglamento.

2. Eivalor en aduana podra ser considerado para conformar la base gravabie para los demds
Derechos e Impueslos a ia Imporiacion definidos en las nonmas comunitarias, de conformidad
con lo sefialado en el presente reglamento y en las respectivas legisiaciones nacionales.

{..)

Articulo 45. Prohibiclones.

(..}

El valor en aduana determinado segun el método del “Gitimo Recurso”, no se basara en:

{...)

f) valores en aduana minimos;

g) valores arbitranos o ficticios.

(--)

Articulo 51. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los

documentos probatorios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 y en el Capitulo V de la Decision 571, las

Administraciones Aduaneras de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, harén uso del

procedimiento que se establece a conlinuacion para la verificacion y comprobacién del valor

declarado:

1. A los fines de lo previsto en el articulo 17 de Ia Decisién 571 se lendra en cuenia lo

siguiente:

a) Cuando la Administracién de Aduanas fenga molivos para dudar de la Declaracion
Andina del Valor presentada respecio a la veracidad, exaclitud e integridad de los
elementos que liguren en esa declaracion, o en relacion con los documentos
presentados como prueba de esa declaracion, pedira al importador explicaciones
complementarias, asf como documentos u ofras pruebas, con el fin de efectuar las
debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que cormesponda.

b) Si, una vez recibida la informacion complementaria o, a falla de respuesta, la
Administracién de Aduanas tiene atn dudas razonables acerca de la veracidad,
exaclitud o integridad del valor declarado, podra decidir, teniendo en cuenta las
disposiciones del articulo 11 del Acuerdo sobre Valoracién de la OMC, que el valoren
aduana de las mercancias imporiadas no se puede determinar en aplicacién del
método del Valor de Transaccion y la valoracion de las mercanclas se realizara
conforme a los métodos secundarios, segiin lo sefialado en los numerales 2 a & del
articulo 3 de la Decision 571.

¢) Antes de adoplar una decision definitiva, la Administracién de Aduanas comunicara al
importador, por escrifo, sus molivos para dudar de la veracidad o exactilud de los
dafos o documentos presentados y le dard un plazo razonable para responder. Una
vez adoplada la decisién definitiva, la Administracion de Aduanas la comunicara por
escrifo al imporiador, indicando los motivos que Ia inspiran.
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En los casos en que este control se realice durante el despacho, el importador podra retirar
las mercancias, si presta una garantia suficiente en forma de fianza, depésito u oltro medio
apropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuesios a la Importacion a que
puedan estar sujetas en definitiva las mercancias.

Cuando los documentos probatorios aportados para la aplicacién de alguno de los métodos
secundarios, no salisfagan los requerimientos exigidos por la Administracion Aduanera o
no sean aportados, podré aplicarse el método siguiente, utilizando los elementos de que
disponga.

Articu'f't.: '53. Utilizacidn de los precios de referencia.

1.

En desaroilo de Ia definicion contenida en el liferal g del articulo 2 de este Reglamento, los
precios de referencia deben cormresponder a informacién del mercado intemacional en un
periodo delerininado a fin de garantizar la validez y eficacia de los mismos.

Los precios de referencia no deberan conirariar lo dispuesto en el articulo 7 del Acuerdo
sobre Valoracion de Ja OMC y, en especial, lo sefialado en el articulo 45 del presente
Reglamento respecto a las prohibiciones establecidas para la aplicacién del método del
“Ultimo Recurso”.

Los precios de referencia deben ser fomados con carécter indicativo para el control del valor
declarado para las mercancias importadas. De esta manera, los precios de referencia
podrén servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la atutoridad
aduanera y el declarante, de acuerdo con lo dispuesto en el articuio 51 de este Reglamenio.
Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, el mismo precio de referencia
tomado para la comparacion, podrd ser aplicado para la liquidacién del monto de las
garantias que deban constituirse para clorgar el levanle de las mercancfas, de conformidad
con lo seftalado en el articulo 61 del presente Reglamento.

Los precios de referencia también podrén ser tomados como base de partida para la
valoracion, unicamente cuando se hayan agolado en su orden los métodos seflalados en
los numerales 1 a § del articulo 3 de la Decision 571, y se precise la ulilizacién de un criterio
razonable en aplicacion del método del “Ultimo Recurso”.

Para el efecio, lendrdn que ser consideradas mercancias idénticas o similares del mismo
pais de origen o, en su defecio, de paises diferentes, pero en la medida de lo posible
tomando las debidas precauciones sobre el grado de desamolio del pais y costos de
produccion del mismo, que incidan en el nivel de precios de las mercancias lomadas en
consideracion.

Los precios de referencia deberdn estar vigentes, en el mismo momento o en un momenic
aproximado a la fecha de la factura comercial o del conirato de compraventa. Cuando no
se disponga de precios de referencia vigentes al momento de la nagociacion, se podran
ulilizar precios comespondientes a periodos econémicos lo mas proximos posible, a los
periodos antes seflalados, con las debidas actualizaciones.

Las Administraciones Aduaneras de los Palses Miembros, en armonia con lo dispuesto en
el articulo 25 de la Decisién 571, deberdn hacer actualizaciones permanentes de los precios
de referencia, haciendo uso, de ser necesario, de indices de precios o de inflacién del pals
de exportacion o de origen de la fuente y alimentando permanentemente los bancos de
datos que al efecto estén establecidos.

{...)
Articulo 61. Garantias.

1.

En los casos en que resulle necesario demorar la determinacién definitiva del valor en
aduana de las mercancias importadas, el importador podrd relirar sus mercancias si,
cuando asf se le exija, presta garantla suficiente que cubra el pago de los Derechos
Aduaneros y demds gravémenes a los que evenlualmente estarfan sujelas tales
mercancias, mediante fianzas bancarias o de comparilas de seguros, depésito u otro medio
apropiado.

Cuando la demora en la determinacion definitiva del valor se deba a la existencia de dudas
razonables respecto a fa veracidad del precio realmente pagado o por pagar, y no se pueda
cuantificar el monlo de los derechos aduaneros y demas gravamenes a los que podrian
estar sufetas las mercancias, la base de liquidacion de la garantia, serd el 200% de los
derechos y gravdmenes resullantes del valor declarado por la mercancia.

Cuando se trate de personas nalurales para las cuales no sea posible la constitucién de
fianzas bancarias o de comparifas de seguros, a solicitud del importador, o cuando la
Administracion Aduanera asl lo exija, se podran conslituir garantias personales a manera
de depésilos bancarios.

Para el funcionamiento de las garantias en forma de depdsilos, la legislacion aduanera
nacional dispondrd la forma, los procedimientos y la oportunidad respeclo a su conslitucion.

11
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1.1.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Comunitarizacion de la normativa OMC en el ambito de la valoracion
aduanera. Prevalencia del ordenamiento comunitario andino. El papel
del juez nacional.

El procedimiento de la duda razonable y la facultad de la autoridad
aduanera de los paises miembros. La constitucion de garantias y
medidas cautelares.

La utilizacion de los precios de referencia. Caracteristicas.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Comunitarizacion de la normativa OMC en el ambito de la valoracion
aduanera. Prevalencia del ordenamiento comunitario andino. El
papel del juez nacional.

En el caso bajo estudio se analizara la aplicacion de normas nacionales,
internacionales expedidas en el marco de la Organizacién Mundial de

(...}

Decisién 574

{--)

Articulo 18

Corresponde a las Unidades de Control Posterior:

{...)

b) Determinar en forma definitiva fas bases imponibles mediante el anélisis y evaluacién de
los valores en aduana declarados para comprobar su veracidad y la correcta aplicacion de
las nommas aduaneras y tributanas;

h} Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, conforme a lo previsto por
la legislacion intema de cada Pais Miembro;

{..)
Acuerdo sobre Valoracion Aduanera de la OMC
(...}
Articulo 7
Si el valor en aduana de las mercancias importadas no puede determinarse con arreglo a Jo
dispuesto en los articulos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinara segtin criterios razonables,
compalibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el articulo Vil
del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el pais de importacion.
()
Articulo 13
Si en el curso de la determinacion def valor en aduana de las mercancias importadas resultase
necesario demorar la determinacion definitiva de ese valor, el importador de las mercancias
podrd no obstante refirarlas de la Aduana si, cuando asl se le exija, presta una garantia
suficiente en forma de fianza, depdsito u otro medio apropiado que cubra el pago de los
derechos de aduana a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancias. Esla posibilidad
deberd preverse en la legislacion de cada Miembro.
{..)
Articulo 17
Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrd interpretarse en un senlido que
restiinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la
veracidad o Ja exactitud de toda inforrnacion, documento o declaracion presentados a efectos
de valoracion en aduana”,
{..J).
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Comercio (OMC), y comunitarias. Teniendo en cuenta el vinculo
existente entre la normativa de la OMC y el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina, se abordara el tema de la prevalencia de este Gltimo
sobre las normas internacionales, y se hara especial referencia a la
relacion existente entre estos dos cuerpos normativos en cuanto a la
valoracion aduanera®.

En abundante jurisprudencia el Tribunal ha consolidado como principio
fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacia del
Derecho Comunitario Andino”, basandose en los principios de “Eficacia
Directa del Ordenamiento Juridico Andino”, el de “Aplicabilidad
Inmediata del Ordenamiento Juridico Andino”, y el de “Autonomia del
Ordenamiento Juridico Andino”.

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

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

En el asunto concreto es aplicable la normativa de la OMC
comunitarizada, es decir, aquella incluida por la propia normativa andina
como integrante del ordenamiento juridico comunitario (articulos 1, 2, 3,
4 y 5 de la Decision 571). En consecuencia, la Corte Consultante debera

Se seguiran los parametros establecidos en la Interpretacion Prejudicial emitida por este
Tribunal el 30 de abril de 2014, en el marco del proceso 3-1P-2014,
Dicha posicion ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-Al-2003.
Senlencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No.
1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-
Al-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena No. 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-Al-2001. Sentencia de 21 de agosto de
2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 839, de 25 de septiembre de
2002; Proceso 7-Al-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Carlagena No. 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretacion Prejudicial de
20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 69, de 11
de ociubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretacion Prejudicial de 25 de mayo de 1988,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 33, de 26 de junio de 1998, Proceso
02-AN-B6. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena No. 21, de 15 de julio de 1987, entre ofras.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

aplicar dicha normativa multilateral de conformidad con la interpretacion
armonica que de la misma haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Esto es de suma importancia, ya que el Tribunal debe lograr, por
via de interpretacion, una armonizacion entre la normativa andina y la
multilateral comunitarizada sobre la base de los principios
fundamentales que guian el ordenamiento comunitario andino.

Existe una comunitarizacion de la normativa GATT-OMC al ser ésta
precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la
valoracion aduanera. Las normas de la OMC son las que van a brindar
los lineamientos a la Corte Consultante, de conformidad con los articulos
1y 22 de la Decision 571.

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

Para la interpretacién y aplicaciéon de las normas de valor contenidas en
el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC se tomaran en cuenta las
Decisiones del Comité de Valoracion en Aduana de la Organizacion
Mundial del Comercio, asi como las Opiniones Consultivas,
Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del
Comité Técnico de Valoracion de la Organizacién Mundial de Aduanas®
(articulo 22).

Como la DIAN argumentd que la Secretaria General de la Comunidad
Andina es la competente para establecer si una disposicion es restrictiva
del comercio intrasubregional, el Tribunal encuentra conveniente aclarar
lo siguiente:

1.10. Efectivamente, la autoridad para adelantar una investigacion por

1.11.

restriccion o gravamen en el comercio subregional es la Secretaria
General de Comunidad Andina (articulo 46 de la Decision 425). Es un
procedimiento que se adelanta bajo el sistema de solucion de
controversias comunitario.

Sin embargo, una norma que contenga una restriccion al comercio
subregional y, por lo tanto, sea contraria al ordenamiento juridico
comunitario andino, también podria ser demandada por invalidez o
nulidad ante los jueces nacionales. Esto es asi, ya que la normativa
comunitaria hace parte del sistema juridico nacional, pero bajo los
principios de preeminencia, aplicacion inmediata y efecto directo.

7
a

http:/Amww.wio.org/spanishidocs_s/legal_s/20-val.pdf
hitp:iiwww.wcoomd.org/
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1.12. En estos eventos, los jueces nacionales que conozcan del asunto deben

2.1.

2.2.

2.3.

24

actuar como verdaderos jueces comunitarios andinos vy, en
consecuencia, asumir la defensa del ordenamiento subregional. En este
marco, solicitaran la interpretacion prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en la dltima instancia ordinaria, cerrando con
esto el sistema de cooperacion entre los jueces locales y el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

El procedimiento de la duda razonable y la facultad de la autoridad
aduanera de los paises miembros. La constitucion de garantias y
medidas cautelares.

La demandante sostiene que los actos acusados desconocen el articulo
51 de la Resolucion 846 de 2004, que fija el procedimiento para la
verificacion y comprobacion del valor declarado. Tanto el Ministeric de
Hacienda como la DIAN sostuvieron que no se vulneraron la Decision
571 de la Comision de la Comunidad Andina ni la Resolucion 846 de
2004, porque los paises miembros de la CAN estan facultados para
hacer todos los controles necesarios para que los valores declarados
sean correctos.

De conformidad con lo anterior, se abordara el tema propuesto. Para
esto se desarrollaran los siguientes aspectos: i) Del procedimiento de
duda razonable; ii) la facultad de la autoridad aduanera; y iii) la
constitucion de garantias y medidas cautelares.

El procedimiento de duda razonable y las facultades de la autoridad
aduanera de los paises miembros.

L.os métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para
la recaudacion de los derechos e impuestos a la importacion, de acuerdo
con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoracion en Aduanas de la OMC
y la normativa comunitaria sobre la materia®, son seis: i) valor de
transaccion de las mercancias importadas; ii) valor de transaccion de
mercancias idénticas; iii) valor de transaccién de mercancias similares;
iv) valor deductivo; v) valor reconstruido y vi) Ultimo recurso.'®

El primer método se conoce como el “principal’, y lo cinco restantes
como los “secundarios. Esto es asi porque el primero pretende
determinar el precio realmente pagado o por pagar de las mercancias
importadas (valor de transaccion), mientras que los restantes consagran

Articulo 2, 3 y 4 de la Decision 571 de la Comision de la Comunidad Andina.
Sobre cada uno de los métodos, se puede consultar la Interpretacion Prejudicial de 26 de
noviembre de 2012, expedida en ei marco del proceso 51-1P-2012.
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2.5.

otros parametros de manera subsidiaria, es decir, se aplican en su orden
ante la imposibilidad de establecer el valor de transaccion.!!

El método de transaccidn opera sobre el valor declarado por el
importador. Cuando la administracién tenga dudas en relacion con el
valor declarado, los datos o documentos presentados, debera aplicar el
procedimiento de la duda razonable determinado en los articulos 17 de
la Decision 571 y 51 de la Resolucién 846 de la Secretaria General de la
Comunidad Andina, como sigue:

2.5.1. Solicitar al importador explicaciones, documentos y pruebas
complementarias, teniendo en cuenta los parametros
establecidos en el articule 8 del Acuerdo sobre Valoracién de la
OMC.'2 Para esto la autoridad aduanera le enviard una

12

Scbre esto se puede ver: Sanchez, Julia Inés. “Valoracién Aduanera™. Secretaria General de la
Comunidad Andina, Proyecto de Cooperacién UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio |.
Primera edicion Julio 2007. Pag. 55., afirmnando que “...en el supuesto que no se pudiera
determinar el valor en aduana con arreglo a este criferio principal, el Acuerdo sobre Valoracién
prevé los otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerdrquico eslablecido,
con excepcion de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicacion puede invertirse a pelicion del
importador y si asi lo acepta la Administracién Aduanera”
Articulo 8
1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, se
afladiran al precio realmente pagado o por pagar por las mercancfas importadas:
a) los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador y no
estén incluidos en el precio realmenle pagado o por pagar de las mercancias:
i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra;
ii) el costo de los envases o embalajes que, a efeclos aduaneros, se
consideren como formando un todo con las mercanclas de gue se lrale;
fii) los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de
malenales;
b) el valor, debidamente repartido, de los siguienies bienes y servicios, siempre que
el comprador, de manera directa o indirecia, los haya suministrado gratuitamente
0 a precios reducidos para que se ulilicen en la produccién y venfa para la
exportacion de las mercancias importadas y en la medida en que dicho valor no
esié incluido en el precio realmente pagado o por pagar:

i los materiales, piezas y elementos, paries y artfculos andlogos
incorporados a las mercanclas imporladas;
ii) las herramientas, matrices, moldes y elementos andlogos ulilizados para la

produccidn de las mercancias imporladas;
iif} los materiales consumidos en la produccicn de las mercancias importadas;
iv) ingenierfa, creacion y perfeccionamiento, trabajos artisticos, disefios, y
planos y croquis realizados fuera del pals de imporitacién y necesarios para
la produccion de las mercancias importadas;

c) los cénones y derechos de licencia relacionados con las mercancias objeto de
valoracién que el comprador tenga que pagar directa o indirectamenie como
condicién de venta de dichas mercancias, en la medida en que los mencionados
cadnones y derechos no estén incluidos en el precio realmenle pagado o por pagar;

d) el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesion o ulilizacién posterior
de las mercancias importadas que revierla directa o indirectamente al vendedor.

2. En la elaboracion de su legisiacion cada Miembro dispondrd que se incluya en el valor en
aduana, o se excluya del mismo, la tofalidad o una parte de los elemenios siguientes:

a) los gastos de transporte de las mercancias importadas hasta el puerto o fugar de
importacion;

b) los gaslos de carga, descarga y manipulacion ocasionados por el transporie de las
mercancias importadas hasta el puerto o jugar de importacién; y

c) el costo del seguro.
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2.6.

comunicacion escrita al importador, informandole los motivos
que tiene para dudar y le otorgara un plazo razonable para que
conteste.

2.5.2. 8i el importador no responde en el pazo sefalado, la
administracion determinara el valor de aduana de las
mercancias utilizando los métodos secundarios en su orden.

2.5.3. Si el importador responde, pueden ocurrir dos cosas:

2.5.3.1. Que la inexactitud o la duda sea subsanada o
aclarada. En este evento, la administracion admite el
valor declarado.

2.5.3.2. Que la inexactitud o la duda no sea subsanada o
aclarada. En este evento, la administracidén
determinara el valor de aduana de las mercancias
importada utilizando los métodos secundarios en su
orden.

2.54. En cualquiera de los dos escenarios, la administracion debe
tomar una decision definitiva que sera notificada al importador
mediante un acto motivado.

Facultades de la autoridad aduanera de los paises miembros.

Para realizar una adecuada inspeccion de los valores declarados por el
importador en el marco de lo anteriormente mencionado, la
administracion esta facultada para realizar todos los controles e
investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que se
encuentran los controles previos y durante el despacho, asi como los
posteriores a la importacion {articulos 14 y 15 de la Decision 57113),

13

3 Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente articulo
sblo podran hacerse sobre Ia base de dalos objetivos y cuantificables.
4, Para la determinacién del valor en aduana, el precio realmente pagado o por pagar

tnicamente podrd incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente articuio”.
“Articulo 14.- Facultad de las Aduanas de los Paises Miembros de la Comunidad Andina.
Segun lo establecido en el Articulo 17 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, considerado de
manera conjunta con lo establecido en el pamralo 6 del Anexo lli del mismo, las Administraciones
Aduaneras de los Palses 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 Ia OMC.
Articulo 15.- Control def Valor en Aduana.
Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo anterior, las Administraciones Aduaneras asumiran
la responsabilidad general de la valoracién, la que comprende, ademas de los controles previos
y durante el despacho, las comprobaciones, coniroles, estudios e investigaciones efecluados
después de la importacion, con el objeto de garantizar Ia comrecia valoracién de las mercancias
importadas”.
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2.7.

2.8.

2.9.

Sobre el objetivo de los mencionados controles, el Tribunal ha
determinado, teniendo en cuenta el Reglamento Comunitaric a la
Decisién 571, algunos aspectos que es conveniente reiterar:

“Garantizar que se han cumplido las condiciones previstas en el
articulo 1 relativas a la utilizacion del valor de transaccion, venta,
partes relacionadas, entre otros;

Determinar si el valor declarado comprende el precio total pagado
por pagar por el importador por las mercancias importadas;

Determinar si los ajustes previstos en el articulo 8 han sido incluidos
en el valor aduanero declarado;

Verificar la aplicacién correcta de los métodos secundarios de
valoracién cuando éstos deban ulilizarse;

Prevenir y evitar la utilizacion de practicas prohibidas, por ejemplo,
la utilizacion de valores tedricos o estimados, o sencillamente
fraudulentos; y,

Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al
despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al
despacho™4.

Es muy importante tener en cuenta que las aduanas deben prever todas
las condiciones técnicas y normativas para realizar los controles
aduaneros, lo que implica mantener al importador informado de los
aspectos técnicos y legales cuando asi lo solicite, tal y como lo
establecen los articulos 7 y 16 del Acuerdo sobre Valoracion de la
OMC.15

Constitucion de garantias

Como quiera que en el proceso interno las partes se refieren al
mecanismo de constitucion de garantias, el Tribunal encuentra
necesario aclarar que los articulos 13 del Acuerdo sobre Valoracion de
la OMC y 51 de la Resolucién 846 de la Secretaria General de la
Comunidad Andina, instauran la figura de “las garantias” con el objetivo
de que, ante la demora por parte de la administracion en relacién con la
valoracion aduanera, el importador pueda retirar sus mercancias previa
constitucién de una garantia suficiente, de conformidad con las prevision
que para el efecto establezca cada pais miembro. Las normas consagran

14

15

Interpretacién Prejudicial Proceso 44-I1P-2009, Casa: “Valor en aduana de mercancias”.
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1783 de 7 de diciembre de 2009.
Sobre esto se puede ver la Interpretacion Prejudicial de 30 de abril de 2014, expedida en el
marco del Proceso 3-P-2014. Ademds, se puede ver Sanchez, Julia Inés, ob. Cit. Pag. 307.
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que dichas garantias pueden constituirse mediante cualquier medio que
permita salvaguardar el pago de los derechos de aduana.

2.10. Es importante resaltar que las mencionadas garantias son una figura que

2.11.

se debe instaurar para precautelar tanto el derecho del importador de
gozar agilmente de su mercaderia, como el derecho de las aduanas para
salvaguardar el pago de los valores aduaneros.'®

Es muy importante tener en cuenta que el ordenamiento juridico debe
generar un adecuado equilibrio de derechos. Por esta razén le da
prerrogativas de actuacion y control a las autoridades aduaneras, pero
al mismo tiempo genera condiciones que permitan el despacho agil de
la mercaderia.

Las medidas cautelares

2.12.De conformidad con lo manifestado anteriormente, la figura de las

medidas cautelares para el control posterior que preveé el articulo 18 de
la Decision 574 de la Comision de la Comunidad Andina, debe guardar
dicho equilibrio. El mencionado articulo en sus literales b) y h) prevé, por
un lado, que las unidades de control posterior deben determinar de
manera veraz las bases imponibles aplicando correctamente la normas
aduaneras y tributarias y, por otro, la adopcion de medidas cautelares,
de conformidad con lo que establezca cada Pais Miembro.

2.13.El Tribunal resalta que la prerrogativa de medidas cautelares debe estar

en armonia con un sistema de garantias que permita que el importador
pueda gozar de manera agil de su mercaderia. Si bien la aduana debe
salvaguardar el pago de los valores aduaneros, también debe garantizar
que el importador goce de sus mercaderias de una manera agil y
expedita.

2.14. De conformidad con todo lo mencionado, la Corte Consultante debera

determinar si en el caso particular los actos acusados aplican
correctamente el sistema de valoracién y control aduanero regulado en
la normativa comunitaria andina.

16

Sobre esto se puede ver Sanchez, Julia Inés, ob. Cit. Pag. 307, al manifestar:

“Se hace hincapié en el traslado del mayor esfuerzo y especializacion a los coniroles
posteriores al despacho de las mercanclas, con un buen desanollo y prictica de los
mecanismos de garantia permitidos por el Acuerdo sobre Valoracion, como las fianzas y los
depdsitos monetarios parficulammente importantes en casos de fraude, para no desguamecer
el control previo o durante el despacho (...) El despacho en el momento de la importacion se
basa en la buena fe del importador pero en todo caso con la debida proteccién para evilar la
defraudacion {...)"
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

La utilizacién de los precios de referencia. Caracteristicas.

La demandante afirmd que en los actos administrativos acusados se
estan fijando “valores oficiales”, lo cual va en contravia de lo establecido
en el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC y en la normativa comunitaria
andina. Indica que los “valores minimos o precios oficiales” regulados
por la normativa nacional, pese haberse definido como “precios de
referencia”, en términos practicos se comportan como “valores minimos
oficiales”.

Las demandadas argumentan que las normas acusadas establecen
“valores de aduana minimos, arbitrarios o ficticios”", pues lo Unico que
han hecho es tomar medidas tendientes a evitar la incorrecta declaracion
de los precios y, de esta manera, asegurar el debido recaudo de los
tributos aduaneros.

En este escenario, el Tribunal abordard el tema propuesto,
estableciendo claramente la operatividad de los precios de referencia o
indicativos en el ordenamiento comunitario andino, advirtiendo desde ya
que solo son pertinentes en el marco del método del dltimo recurso, y
una vez se hayan agotados los cinco métodos de valoracion aduanera."’

El Acuerdo sobre Valoracion de la OMC en el Articulo 7.2 literales f) y 9),
prohibe de manera expresa que el valor en aduana se base en valores
minimos o en valores arbitrarios o ficticios:

“Articulo 7

Si el valor en aduana de las mercancias importadas no puede determinarse
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 1 a 6 inclusive, dicho valor se
delerminara segun criterios razonables, compatibles con los principios y
las disposiciones generales de este Acuerdo y el articulo VIl del GATT de
1994, sobre la base de los datos disponibles en el pals de importacion.

El valor en aduana determinado segun el presente articulo no se basara
en:

(...
f) valores en aduana minimos.
g) valores arbitrarios o ficticios.

(...)".

Esta Gltima prohibicion se reproduce en el articulo 45 literales f) y g) del
Reglamento Comunitario de la Decisién 571, de la siguiente manera:

“(. ) .) )
El valor en aduana determinado segtn el método del “Ultimo Recurso’,
no se basara en:

17

Se reitera la Interpretacion Prejudicial de 28 de agosto de 2009, expedida en el marco del
Proceso 44-IP-2009.
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(...)

f} valores en aduana minimos;
g) valores arbitrarios o ficticios.”

3.6. Lo anterior quiere decir que en el marco del Método del Ultimo Recurso
se proscribe la utilizacion de valores de aduana minimos, arbitrarios o
ficticios, cuya definicion podria plasmarse de la siguiente manera:

3.6.1. Valores de aduana minimos. son aquellos que establecen un
valor fijo de piso para determinar la base gravable, sin tener en
cuenta un estudio real de mercado que pudiera llevar a
considerar razonablemente otro tipe de valor mas bajo.

3.6.2. Valores arbitrarios o ficticios. son valores antojadizos
utilizados para la valoracién sin que se constituyan como piso,
ya que se presentan como cantidades fijas.

3.7. En consecuencia, es muy importante advertir que el método de ultimo
recurso debe basarse en criterios razonables y no en parametros
minimos, arbitrarios o ficticios.

3.8. No obstante lo anterior, la normativa comunitaria si permite los llamados
“precios de referencia o indicativos”, utilizados en el marco del método
del daltimo recurso (articulo 46 literal 1 del Reglamento Comunitario a la
Decision 571). El Reglamento Comunitario define los precios de
referencia de la siguiente manera:

“Articulo 2. Definiciones.

Para efectos de la aplicacién de las disposiciones contenidas en el Acuerdo
sobre Valoracion de la OMC, en la Decision 571 y en el presente
Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones, como complemento de
las ya contenidas en dicho Acuerdo.

(...)

Precios de referencia: Precios de cardcter internacional de mercancias
idénticas o similares a la mercancia objeto de valoracién, tomados de
fuentes especializadas tales como, libros, revistas, catélogos, listas de
precios, colizaciones, antecedentes de precios de importacion de
mercancias que hayan sido verificados por la aduana y los tomados de los
bancos de datos de la aduana incluidos los precios de las mercancias
resultantes de los estudios de valor.

(..

3.9. De conformidad con la normativa citada, los precios de referencia son
utilizados como un instrumento de soporte para la implementacion del
método de Ultimo recurso. Es una herramienta indicativa para la
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administracién, cuya funcién es dar aviso de problemas en los valores
declarados. Pueden ser determinades de miltiples fuentes
internacionales, tal y como lo indica la definicion comunitaria, inclusive
de datos tomados de los bancos de datos de la aduana'®.

3.10.No se plantean como un esquema rigido y de “Gltima palabra” para la

3.1

administracion, ya que una vez se percibe una incongruencia entre el
valor de referencia y el declarado, se prende una alarma que le indica a
la administracion que debe dudar de este tltimo.'®

.Ahora bien, el articulo 53 del Reglamento Comunitario establecid

algunas caracteristicas de los precios de referencia para que puedan

1B

13

Sobre los Bancos de! Datos el articulo 25 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, establece lo
siguiente:

Articulo 25.- Bancos de datos.

Los Palses Miembros de la Comunidad Andina deberan constituir bancos de datos a los efectos
de la valoracion aduanera, que faciliten la correcla aplicacién de las disposiciones del Acuerdo
sobre Valoracion de la OMC.

La ufilizacién de los bancos de datos no debe llevar al rechazo automdtico del valor de
transaccion de las mercancias importadas. Debe permitir la verificacién de los valores declarados
y la constitucion de indicadores de riesgo para generar y fundamentar las dudas a que se refiere
el articulo 18 de esta Decisién, para el control y Iz elaboracion de programas sobre estudios e
investigaciones de valor.

Asimismo, la informacion de los bancos de datos podra ser tomada para la aplicacién de los
métodos sobre valoracion que trata los arliculos 2, 3 y 7 del Acuerdo, siempre que cumplan con
los requisilos exigidos para cada método.

Sobre esto se puede ver Sanchez, Julia Inés, ob, Cit. Pag. 318, al manifestar:

“Los precios de referencia, por su caracler indicativo, no Tifien con la valoracion aduanera, como
si lo hacen los valores minimos oficialmente establecidos por su caracier obligatorio. Como se
recordara, el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC en el Articulo 7.2, literales f) y ), prohibe de
manera expresa que el valor en aduana se hase en valores minimos o en valores arhitrarios o
ficticios.

imposibilidad de sustituir los valores declarados por los precios de referencia para determinar
base imponible.
Siendo como son de cardcler ilustrativo para fundamentar las controversias, los precios de
referencia no deben ser tomados por el declarante para determinar la base gravable; si as| fuera,
estaria conltrariando lo ordenado en el Articulo 7.2 del Acuerdo sobre Valoracion y demas
disposiciones contenidas en sus articulos 1 a 7 que establecen la unica lécnica de valoracion
obligatoria.
Bajo este entendido, no es posible en ninguna circunstancia, que un precio de referencia
independieniemente del nombre que le asigne la Administracion, y que se encuentre contenido
o no en una base de datos, sustituya un valor declarado para exigir un mayor cobro de derechos,
en razdn a que no se estaria aplicando ninguno de los métodos previstos por el Acuerdo de
Valoracion de la OMC y se estarian violando sus principios.
No obstante, en el numeral 5 del mencionado articulo 53, se permite que los precios de referencia
puedan ser tomados como base de partida para la valoracion, gnicamente cuando hayan sido
descartados uno a uno y con razones fundamentadas todos los métodos de valoracion en su
orden, ¥ s6lo quede la posibilidad de utilizar un criterio razonable en aplicacion del método del
"Uitimo Recurso”, teniendo en cuenta las previsiones del segundo inciso del mismo numeral 5y
el numeral 6 del articulo citado.
Concebida asi la utilizacién de los precios de referencia a efectos de Ia valoracion, éstos se
convierten en un mecanismo muy efectivo de control, pues al ser tomados como “campanazos
de alerta” anle una situacion irregular de precios declarados, facilita el desarrollo de manera
racional de estudios técnicos en el control posterior, una vez garantizados los posibles mayores
derechos e impuestos causados por la importacidn, De paso, esto permite que el funcionario
desarrolle més su capacidad de investigacion y aplique de manera correcta el Acuerdo sobre
Valoracion, lo que no es posible con los precios minimos, en razon a su caracter decisivo que no
permite valorar técnicamente una mercancia’.
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operar dentro del sistema aduanero, que se pueden sintetizar de la
siguiente manera:

3.11.1. Deben responder la situaciéon del mercado internacional en
un periodo determinado de tiempo. Para que sean validos y
vigentes deben corresponder a la realidad del mercado. Esto
quiere decir que dichos precios deben ser revisados
periédicamente de conformidad con la naturaleza de los
productos y las alteraciones de los mercados. En este sentido,
los precios de referencia deben ser lo mas cercano posible a la
factura comercial, ya que de lo contrario deberian actualizarse
para poderse utilizar.

Para la revision y actualizacion de los precios de referencia, la
administracion puede acudir, de ser necesario, a “indices de
precios o de inflacion del pais de exportacion o de origen de la
fuente y alimentando permanentemente los bancos de datos que
al efecto estén establecidos”.

3.11.2. No pueden esconder valores minimos, arbitrarios o ficticios.
No se pueden convertir en una tasacion de precios oficiales.

3.11.3. Deben ser usados con caracter indicativo. Esto quiere decir
que deben ser el punto de partida para el andlisis de valoracion,
asi como un soporte que sustente la duda sobre el valor
declarado, pero de ninguna manera pueden sustituir el valor
declarado. De todos modos, la autoridad debe utilizar criterios
razonables para la aplicacion del método del ultimo recurso.

3.11.4. Podra ser aplicado para la liquidacion del monto de las
garantias que deban constituirse para otorgar el levante de
las mercancias, de conformidad con lo seiialado en el
articulo 61 del Reglamento.

3.11.5. Es una herramienta subsidiaria o suplementaria. Se debe
utilizar como instrumento para la valoracion una vez que se
hayan agotado los otros cinco métodos de valoracion aduanera,
es decir, solo es plausible en el marco del método del ultimo
recurso. Su utilizacion debe tener en cuenta la situacion de
mercado de los paises miembros de la comunidad andina
(numeral 5 del articulo 53 de la Resolucion 846 de la Secretaria
General).

3.12.De conformidad con lo manifestado, la Corte Consultante debera
establecer si los “precios de referencia” a los que se refieren los actos
acusados cumplen con las caracteristicas sefialadas en la presente
providencia, para asi establecer su concordancia con la normativa
comunitaria andina.
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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
Corte Consultante al resolver el proceso interno 2005-00065, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcidn de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo
del articulo 90 del Estatlito del Tribunal.

Cecilia Luisa A%&luinteros artha erchan
MAGISTRADA MAGISTRADA

/’

Hern omerQHmbr;ﬁo
GISTRADO
i

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

e fz_ 4 ! = —-.t‘ e : & "f.l_\___ /{-ﬂ/}, z__-J
: Eéamﬁano Gustayt-Garelé& Brito—
SECRETARIO

Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacién Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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