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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de julio de 2016

Proceso: 130-IP-2015
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima.

Expediente interno
del Consultante: 04277-2011-0-1801-JR-CA-03.

Referencia: Infraccién a los Derechos de Propiedad Industrial de
Jaissy Velit Carnerc. Marca: PETALOS (mixta)

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano
VISTOS

El Oficio 4277-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de marzo de 2015, recibido
por este Tribunal el mismo dia via correo electrénico, 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, Republica del Pert presento solicitud de interpretacion prejudicial dentro
del proceso interno 04277-2011-0-1801-JR-CA-03.

E! Auto de 08 de octubre de 2015 emitido por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, mediante el cual se admitié a tramite la interpretacion
prejudicial solicitada

A. ANTECEDENTES

1. Las partes en el Proceso Interno:

Demandante: EREL S.A.C.



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 3 de 62

2.1.

2.2.

2.3.

24

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE
LA REPUBLICA DEL PERU.

Tercero Interesado: JAISSY VELIT CARNERO

Hechos Relevantes

El 9 de junio de 2008, la sefiora Jaissy Velit Carnero interpuso accion
por infraccién a los derechos de Propiedad Industrial en contra de
Pétalos S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS floreria (mixta)!
para distinguir servicios de la Clase 35? de la Clasificacion Internacional

0S

fioreria

Mediante providencia de fecha 11 de agosto de 2008, la Oficina de
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y Proteccibn de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), habiendo
transcurrido el tiempo para que la emplazada haya absuelto el traslado
de la denuncia, la declard rebelde.

El 10 de marzo de 2009, la sociedad EREL S.A.C. manifesto ser titular
de la marca PETALOS PERU FLORISTERIA (mixta)?, para distinguir
productos de la Clase 31 de la Clasificacion Internacional de Niza, razén
por la cual la denuncia debia ser desestimada.

Pétalos

N\~ PERL

E! 25 de marzo de 2009, la Secretaria Técnica de la Comisién de Signos
Distintivos corrio traslado del escrito de 10 de marzo de 2009, para que

! Cerlificado 00046061 de 2 de mayo de 2017, Vigente hasta el 2 de mayo de 2017

? Clase

35 Gestidn de negacios comerciales; reagrupamiento por cuenia de terceros de productos diversos tales

como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y olros adomos y accesorios de ameglos

florales.

* Certificado 00129610 de 3 de agosto de 2007. Vigenle haslta el 3 de agosio de 2017

\% ! Clase

P

31: semilias y flores.
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2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9.

la sefiora Jaissy Velit Carnero cumpla con precisar si la denuncia
también debe estar dirigida contra la sociedad EREL S.A.C.

El 2 de abril de 2009, la sefiora Jaissy Velit Carnero sefal6é que la
denuncia también se dirige a la sociedad EREL S.A.C. por el uso
indebido del nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con
anterioridad bajo Certificado 46061.

El 19 de mayo de 2009, la Secretaria Técnica de la Comision de Signos
Distintivos requirié a la accionante para que cumpla con precisar si el
presente procedimiento por infraccion seguird dirigido en contra de
Pétalos S.A.C. y de ser el caso cumpla con sefialar el domicilio exacto
para efectos de la notificacion de lo actuado.

El 31 de julio de 2009, la Secretaria Técnica de la Comisién de Signos
Distintivos, al no haber cumplido la accionante con el requerimiento tuvo
como unica denunciada a la sociedad EREL S.A.C.

Mediante Resolucion 003139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre
de 2009, la Comision de Signos Distintivos declaré infundada la denuncia
por infraccién de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por la
sefiora Jaissy Velit Carnero en contra de la sociedad EREL S.A.C.

El 26 de noviembre de 2009, la sefiora Jaissy Velit Carnero interpuso
recurso de apelacion.

2.10.El 6 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de

2.11.

la Propiedad Intelectual mediante Resolucion 0958-2011/TPI-INDECOP!
revoca la Resolucion 3139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre
de 2009; prohibié a la sociedad EREL S.A.C. el uso indebido del signo
PETALOS y logotipo (mixto); y, la sancioné con amonestacion por
infraccion de los derechos de la sefiora Jaissy Velit Carnero titular de la
marca PETALOS y logotipo (Certificado 46061).

El 12 de agosto de 2011, la sociedad EREL S.A.C. presenté demanda
contenciosa administrativa de nulidad en contra de la Resolucion 0958-
2011/TPI-INDECOPI.

2.12. E| 25 de noviembre de 2011, el INDECOPI da contestacion a la demanda

planteada por EREL S.A.C.

2.13.El 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima, emitié Sentencia signada como Resolucion
Diez, declarando infundada la demanda.

2.14.El 10 de septiembre de 2014, EREL S.A.C. planteé recurso de apelacion

en contra de la Sentencia signada como Resolucién Diez.
3
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2.15.Mediante providencia de 26 de enero de 2015 la Quinta Sala

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima de la Republica de Perq, decidié suspender el proceso
y solicitd la interpretacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

Argumentos de la Demanda

La sociedad EREL S.A.C., en su escrito de demanda expresd, en lo
principal, los siguientes argumentos:

Alega que existe un contrasentido entre lo sefialado en el segundo
parrafo y el tercer parrafo del punto 4.3 de la Resolucion 0958-2011/TPI-
INDECOP!, dado que la marca PETALOS y logotipo (mixta) ya esta
registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI!
(Certificado 129610).

Considera que la Sala de Propiedad Intelectual ha incurrido en un error
al generalizar el uso del peluche como un simple accesorio del arreglo
floral. Crasoc error, pues evidentemente el peluche es un objeto que de
por si destaca por encima de cualquier arreglo floral, es mas, considera
que el peluche como un objeto de recreacion destaca como objeto
principal y no como accesorio.

La Sala de Propiedad Intelectual no procedio a realizar un debido analisis
de las connotaciones sobre lo accesorio y lo principal, respecto a los
arreglos florales.

Argumentos de la Contestacion

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

Que la demandante no sefala en qué vicio o error trascendente ha
incurrido la resolucion del Tribunal del INDECOPI al declarar fundada la
denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
en su contra por el uso indebido del signo PETALOS y logotipo {mixto).

Que las actividades que distingue el signo de la demandante se
encuentran referidas a la comercializacion de arreglos florales vy
peluches, mientras que la marca registrada distingue precisamente
servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales
como arreglos florales, obsequics y otros adornos de arreglos florales.
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4.3.

44.

4.5.

5.1.

6.1.

Que es evidente que existe vinculacion o conexion competitiva entre las
actividades econdémicas que distingue el signo empleado por la
demandante y los servicios de reagrupamiento que distingue la marca
registrada, en la medida que, en ambos casos, estos se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos arreglos florales.

Que si a ello le sumamos el hecho que los signos en litis son semejantes
entre si tenemos entonces signos confundibles y en consecuencia, una
infraccion a los derechos de propiedad industrial que la sefora Jaissy
Velit Carnero posee en virtud del registro de su marca PETALOS y
logotipo (mixta).

Que la infraccion se produce por cuanto la demandante ha empleado el
signo PETALOS y logotipo a titulo de nombre comercial; no para
distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificacion Internacional de
Niza, para la cual cuenta con registro; sino para distinguir actividades
relacionadas con la comercializacién de arreglos florales y peluches. En
consecuencia, esta parte no puede justificar el empleo del signo en
cuestion en el registro de marca que posee.

Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso
Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declard
infundada la demanda, concluyendo:

Si bien es cierto lo peluches en ocasiones pueden ser sélo parte de la
decoracion del arreglo floral y en otras puedan ser ofrecidos como
elemento principal de comercializacion, también lo es que no por ello
dejan de encontrarse dentro de los alcances del registro concedido bajo
el Certificado 00046061 a la sefiora Jaissy Velit Carnero, por lo tanto, su
invocacion como parte de la vulneracion a sus derechos de propiedad
industrial reconocidos por la administracion es plenamente valida,
debiendo por tanto desestimarse a su vez la presente alegacion y
consecuentemente desestimarse la demanda en todos sus extremos.

Argumentos del Recurso de Apelacién

La sociedad EREL S.A.C. dentro de su recurso de apelacion, en lo
principal, manifiesta los siguientes argumentos:

Que el A-quo no ha valorado correctamente el hecho de que el
Certificado 00046061 (de la sefora Jaissy Velit Carnero) sefala
expresamente que la denominacion PETALOS distingue las actividades
relacionadas con gestion de negocios comerciales, reagrupamiento por
cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales,
frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adornos y
accesorios de arreglos florales.
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6.2.

6.3.

Que esta claro que el registro otorgado es para los arreglos florales que
llevan accesorios, y es muy cuestionable, considerar los peluches como
accesorios del arreglo floral, cuando de por si son un objeto que destaca
preferentemente sobre cualquier otro objeto que lo acomparie.

Que la frase “y otros adornos y accesorios de arreglos florales” que se
indica en el Certificado 00046061, permite establecer sobre los
accesorios, que en el presente caso, los mufiecos peluches son también
elementos que destacan en forma principal como regalo, pudiendo los
arreglos florales ser mas bien accesorios, hecho que no ha analizado
correctamente el A-quo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita la Interpretacién Prejudicial de los Articulos
136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina. De los cuales, se interpretara Unicamente los
articulos 154 y 155 literal d) de la Decision 486 de la Comisidn de la
Comunidad Andina3, por ser procedentes, no asi el articulo 136 literal a)
por tratarse de un tema de infraccién y no de registrabilidad.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro.
l.a accion de infraccion de derechos. Sus caracteristicas. El uso no
consentido como base de una accion de infraccion de derechgos.

Riesgo de confusion, reglas para efectuar el cotejo y similitudes
ortografica, fonética e ideologica.

Comparacién entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
Las palabras genéricas en la conformaciéon de marcas.

Conexién competitiva entre productos y servicios de las Clases 31y 35
de la Clasificacion Internacional de Niza.

ANALISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION

% "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por ef regisiro de la misma anle la respectiva
oficina nacional compeltente.

Articuio 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin
su consentimiento, los siguienies actos:

{..J

d} usar en ef comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuslesquiera producios o servicios, cuando
tal uso pudiese causar confusion o un riasgo de asociacion con ¢! litular del registro. Tratdndose del uso de un
signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe nesgo de confusion. *
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1. Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su
registro

1.1. Tomando en cuenta que en el proceso se hace referencia al uso indebido
por parte de EREL S.A.C. del nombre, marca y colores que Jaissy Velit
Carnero tiene registrado®, el Tribunal estima adecuado referirse a este
tema.

1.2. La atribucion derivada de la obtencion de un titulo o certificado de
propiedad industrial es aquella que se la conoce como el “ius prohibendi”,
por el cual el titular del derecho puede acudir ante la autoridad
competente para prohibir el uso ilegal de un signo distintivo u oponerse
a una solicitud de registro siempre que este sea identico o similar y que
pueda generar un riesgo de confusion y/o asociacién que perjudique al
consumidor y los concurrentes en el mercado. Esta facultad consta en el
Articulo 238 de la Decision 4867.

1.3. Este Tribunal dejé sentado su criterio en relacion con el derecho al uso
exclusivo de la marca y las facultades que otorga su registro, a saber:

“(...) el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el
ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su
expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal
extremo que pueda causar confusion al consumidor que es a quien
protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere
al titular de la marca, en el pais de inscripcién, el derecho al uso exclusivo
de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y
excepciones establecidas por la ley comunitaria”. 8

1.4. Asi, de acuerdo a lo expuesto, el Articulo 155 de la Decision 486 impide
a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios
actos determinados especificamente en sus seis literales®.

% Marca: PETALOS y logotipo (mixta), Cerlificado 46061.

7 Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podrd entablar accién ante la autoridad
nacional compelente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrd acluar contra quien ejecule
actos que manifiesten la inminencia de una infraccion.

Si Ia legislacion intema del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional compelenie podrd iniciar de oficio, las
accionas por infraccidn previstas en dicha legisiacion.

En caso de colitilaridad de un derecho, cualquiera de los colilulares podra entablar fa accidn contra una infraccion
sin, que sea necesario el consentimiento de los demds, salve acuerdo en conlrario entre los colilulares.

* Proceso 33-1P-2000, seniencia de 31 de mayo de 2000, publicada en la G.0.A.C. N* 581, de 12 de julio de 2000,
caso: "MAXMARA"™.

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

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idénlico o semejante sobre produclos para los cuales se ha
regisirado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

7
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1.5. Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la
marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados, o para
indicar la compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre
que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propdsito de informar
al publico, y no sea susceptible de inducirlo a confusién sobre el origen
empresarial de tales productos o servicios (Articulo 157 Decision 486).

1.6. Ahora bien, el Tribunal ha observado que la preohibicién prevista en el
literal d) del Art. 155 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina tiene dos elementos fundamentales:

“el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo
registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa
que debe existir un niesgo de confusion o asociacion. Con relacion al
primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se
prohibe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué
es lo que realmente representa el comercio y cual es su alcance”. 0

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca
registrada, el riesgo de confusion se presumira.

La disposicion del literal d) extiende, adicionalmente, la causal a
cualquier producto o servicio, generandose, en consecuencia, una
proteccion mas alla del principic de especialidad; por lo tanto, se
protegera la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda
distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca
registrada.

1.7. El Tribunal ha advertido que ‘“para que se configure la conducta del
tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despugs de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
productos para fos cuales se ha registrado la marca; sobre los produclos vinculados a los servicios para fos cuales
ésia so ha regisirado; o sobre los envases, envoliuras, embalajes o acondicionamienlos de lales productos;

¢) fabricar siiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros maleriales que reproduzcan o contengan la marca, as/
como comercializar o deterlar lales materiales;

d) usar en ef comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera produclios o servicios, cuando
{al uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacién con el titular del registro. Traldndose del uso de un signo
idéntico para producios o servicios idénlicos se presumird que exisle riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idénlico o simifar a una marca notoriamente conoacida respecio de cualesquiera
productos o servicios, cuando elfo pudiese causar af litufar def registro un dafio econémico o comercial injusto por
razon de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razon de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su lilular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales,
cuando ello pudiese causar una dilucion de la fuerza dislintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamienlo injusto de su presligio.

PROCESQ 49-1P-2012. inlerprelacion prejudicial de 10 de oclubre d 2012. Caso: Infraccidn de Derechos de
Propiedad Industrial y Competencia Desleal.
8
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confusién o de asociacion en el publico consumidor. No es necesario que
efectivamente se dé la confusién o la asociacion, sino que exista la
posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”. !

1.8. Sobre el riesgo de confusién y de asociacion, el Tribunal ha manifestado
lo siguiente:

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

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquiririo piense que el productor de dicho producto y ofra
empresa tienen una relacién o vinculacién econémica”?,

1.9. La Sala Consultante, debera verificar si el Juez Ad Quem al determinar
la presunta confusion y/o asociacion de los signos en conflicto, realizo la
comparacion entre el signo registrado como marca y el supuestamente
infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de
conformidad con los parametros que se estableceran en los acapites
anteriores.

1.10.Por ultimo, cabe poner de relieve que “Para mantener la plena
efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir
con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la
marca, ejercitar las acciones por violacion contra quienes invadan el
derecho exclusivo y renovar la marca”.’?

2. La accion de infraccion de derechos. Sus caracteristicas

2.1. En el caso sub lite, la sefora Jaissy Velit Carnero interpuso accion por
infracciéon a los derechos de Propiedad Industrial en contra de
PETALOS S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS floreria (mixta)
para distinguir servicios de la Clase 35: “Gestion de negocios
comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros de produclos
diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones,
obsequios, globos y otros adomos y accesorios de arreglos florales”,
denuncia que posteriormente dentro del proceso interno tiene como
Unica denunciada a la sociedad EREL S.A.C. por el uso indebido del

1 PROCESO 145-iP-2011. Interpretacion prejudicial de 14 de marzo de 2011. Caso: COMPETENCIA DESELAL
RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCION DE DERECHQS MARCARIOS. Baldn total
90.

2 PROCESO 70-1P-2008. Interpretacion Prejudicial de 2 de julio de 2008.

% 1 BERCOVITZ, Alberlo, “Apuntes ds Derecho Mercantil’, Editonial Aranzadi S A., Navarra - Esparia, 2003, p. 496.

9
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2.2.

2.3.

nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con
anterioridad.

Las medidas de proteccion (no taxativas) por la infraccion de los
derechos de propiedad industrial se encuentran contempladas en el
articulo 241 de la Decisién 486, entre ellas son: el cese de los actos
constitutivos de la infraccion; la indemnizacién de los dafios y
perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos
resultantes de la infraccion, asi como de los medios y materiales que
hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibiciéon de
la importacion y de la exportacion de tales productos, medios y
materiales; la adjudicacién en propiedad de los productos, medios y
materiales en referencia; la adopcion de las medidas necesarias para
evitar la continuacién o la repeticion de la infraccion, tales como la
destruccion de los productos, medios y materiales o el cierre de los
establecimientos; y la publicacién de la sentencia condenatoria y su
notificacion, a costa del infractor.

En armonia con lo anterior, el Tribunal ha establecido en su
jurisprudencia las siguientes caracteristicas de la accién de infraccién
de derechos, a saber:;

2.3.1. “Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica. Igualmente, la facultad de ejercer
la accién pasara en cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario,
cualquiera de ellos puede iniciar la accién sin el
consentimiento de los demas. (parrafo 3 del articulo 238).

b. El Estado. Sila legisiacion intemna lo permite, las autoridades
competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio
la accién por infraccién de derechos de propiedad industrial.
(parrafo 2 del articulo 238).

2.3.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la accion:
a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial,

b. Cualquier persona que con sus acfos pueda de manera
inminente infringir los derechos. Esta es una disposicion
preventiva, ya que no es necesario que la infraccion se dé
efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una
infraccién a los derechos de propiedad industrial”. '

" Proceso N* 116-1P-2004. Publicada en Gaceta Oficial def Acuerdo de Cartagena N* 1172, de 7 de marzo de 2005.
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

El titular de los derechos infringidos puede ademas solicitar antes, en
el momento, o después de iniciar la accion, la adopcion de medidas
cautelares que tienen como objeto lo siguiente:

Impedir la comision de la infraccién.
Evitar las consecuencias que esta infraccion pueda generar.

e Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el tramite por
infraccion de derechos de propiedad industrial.

¢ Asegurar que la accion sea efectiva para proteger los derechos de
propiedad industrial.

e Asegurar el resarcimiento de dafios y perjuicios.

El articulo 246 de la Decision 486, consagra una lista no taxativa de
medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que
constituyen la infraccion, hasta el cierre del establecimiento de
comercio vinculado con la infraccion.

La autoridad nacional competente puede requerir una garantia antes
de ordenar las mencionadas medidas. (Articulo 247) También, si la
norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas
cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos
de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Ultimo parrafo del
Articulo 246).

La accion estudiada, tiene un término de prescripcion de dos afios
desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion o, en
todo caso, de cinco aiios desde que se cometid la infraccion por tltima
vez. (Articulo 244 de la Decision 486). De lo anterior, se desprende lo
siguiente:

» Si el término de prescripcion depende del conocimiento del titular del
derecho, en el tramite adelantado se puede debatir o demostrar tal
circunstancia para acreditar la prescripcion de la accion.

+ El término de prescripcion no puede sobrepasar de 5 afios desde
que se cometié la infraccion por Gltima vez, aun en el caso de que el
titular hubiere tenido conocimiento un afio o seis meses antes de que
se venciera dicho término”. 5

%% Pmceso 145-1P-2011. Interpretacion prejudicisl de 14 de marzo de 2011, publicado en la G.Q. N° 2053 de 22 de

mayo de 2012 Caso: Competencia Desleal relacionada con la propiedad industrial. Infraccién de derechos
marcarios. Balén total 90 acrow.
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El uso no consentido como base de una accion de infraccién de
derechos.

2.8. 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 infraccién, en reciente jurisprudencia, que a continuacion se pasa a
citar:

“El articulo 154 de la Decision 486, establece el principio “registral” en
el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio bésico se soporta
el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho
exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su
titular tiene la facultad de explotaria 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:

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

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

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso
referido debe posibilitar el riesgo actual o potencial de confusién o de
asociacion en el publico consumidor.

3. Riesgo de confusion, reglas para efectuar el cotejo y similitudes
ortografica, fonética e ideoldgica.

3.1. En el presente caso, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica
de Per(, decidid suspender el proceso y solicitd la Interpretacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en particular, solicitando
se pronuncie respecto: “(...) Al analisis e interpretacion del riesgo de
confusion entre dos signos mixtos con denominaciones compuestas por
mas de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes

% Ibidem
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3.2.

3.3.

3.4.

clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de
una denominacion sobre las otras y el uso de términos genéricos”.

Con la finalidad de absolver el cuestionamiento planteado, este Tribunal
estima necesario referirse en un primer momento al riesgo de confusion,
las reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortografica, fonética e
ideologica.

Este Tribunal al respecto, reiteradamente, ha seifalado: “La marca liene
como funcion principal la de identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante
naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona,; es decir, el titular
del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilizacion
del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no
autorizados por él hagan uso de la marca"V?

La labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta
diferentes matices y complejidades, segin que entre los signos en
procesc de comparacion exista identidad o similitud y segln la clase de
productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda
distinguir. En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino
que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios,
el riesgo de confusién seria absoluto. Cuando se trata de simple
similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de
llegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la mayor
precision posible.

La jurisprudencia de este Tribunal, basandose en la doctrina, ha
sefialado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusién
es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de
similitud:

i. La similitud ortografica que emerge de la coincidencia de letras entre
los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la
longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las raices, o las
terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusion sea mas palpable u obvia.

ii. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser
pronunciados tienen un sonido similar. La determinacién de tal similitud
depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tonica 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.

7 Proceso 48-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO
VERDE"
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iii. La similitud ideolégica se produce entre signos que evocan la
misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual
de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una
misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo al consumidor
distinguir una de otra.

3.5. Para establecer la existencia del riesgo de confusion y de asociacion
sera necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre si como en relacidn con los productos o
servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacion de los
consumidores o usuarios, la cual variara en funcion de los productos o
servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos
puede dar lugar a dos tipos de confusion: la directa, caracterizada
porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a
adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de
que esta comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta,
caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya,
en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios
que se le ofrecen, un origen empresarial comun.'8

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varios
signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian
los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y
también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (i) o
identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(i) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) 0 semejanza entre aquéllos y también semejanza entre
éstos.1?

También es importante tener en cuenta que ademas del riesgo de
confusién, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en
el mercado de marcas idénticas o similares, la Decision 486 se refiere al
denominado «riesgo de asociacion», en particular, los articulos 136
literales a}, b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociacion, el Tribunal ha expresado que “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 econdmica™®

" Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.0.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILIS y disefio".
" Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S™,

20 jhidem
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4.1.

4.2.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de
un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la
sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se
beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ambitos de la confusion, el Tribunal ha sentado
los siguientes criterios: “El primero, la confusion visual, la cual radica en
poner de manifiesto los aspectos ortograficos, los meramente gréficos y
los de forma. El segundo, la confusién auditiva, en donde juega un papel
determinante, la percepcién sonora que pueda tener el consumidor
respecto de la denominacién aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva gréfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma
denominacién o marca. El tercer y ditimo criterio, es la confusién
ideolégica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o
denominacién con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en
este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos,
sino que se atiende a la comprensién, o al significado que contiene la
expresion, ya sea denominativa o grafica".?!

Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa
compuesta. Las palabras genéricas en la conformacion de marcas.

Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa
compuesta.

La Sala consultante ha solicitado que este Tribunal se pronuncie
respecto al “(...) Andlisis e interpretacién del riesgo de confusion entre
dos signos mixtos con denominaciones compuestas por mas de un
término, que distinguen servicios inmersos en diferentes clases de la
Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una
denominacion sobre otras y el uso de términos genéricos". Por tal
motivo, es necesario abordar el tema de la comparacién entre signos
mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno grafico;
el primero se compone de una o mas palabras que forman un todo
pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo,
contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la

2 prceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en fa G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo da 1998, marca:
*DERMALEX".
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4.3.

4.4,

vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse
de diferentes formas: emblemas??, logotipos?3, iconos, etc.

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

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la prolege en su integridad y no a sus
elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, disefio
industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La
doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracleristico 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 gréfico,
teniendo en cuenta su tamafio, 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.”

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

Si el elemento determinante en un signo mixto es el grafico, en principio,
no habria riesgo de confusion. Si por el contrario en los dos es el
elemento denominativo, el cotejo debera realizarse de conformidad con
las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

e Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las silabas o letras que poseen una funcion diferenciadora

22 “Elemblema es una varianle, una especie de dibujo. El emblema representa graficamente cualquier ser u objelo,
y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis
Nexis, Abeledo — Perrol, pag. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

B por ipgotipo en el mundo del mercadeo y de fos negocios se entiende lo siguiente; “Logolipo: (...) Distinlivo
formado por letras, abreviaturas, efc., peculiar de una empresa, conmemoracion, marca o producto. (...)"
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22° edicién. 2001.
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4.5.

4.6.

4.7.

en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender como el signo es
percibido en el mercado.

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

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

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

Unicamente, si en el caso bajo estudio uno o ambos signos mixtos se
encuentra compuesto por mas de dos palabras, se hace necesario tratar
el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

En este orden de ideas, la Sala consultante, aplicando los anteriores
criterios, debera verificar si existié riesgo de confusién entre los signos
mixtos en disputa.

Las palabras genéricas en la conformacioén de marcas.

La Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peru, ha
solicitado expresamente a este Tribunal que se pronuncie sobre “(...) el
uso de términos genéricos”, por o que su interpretacion se estima
pertinente.

El literal f) del articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, dispone:

“No podran registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate,”

El literal trascrito prohibe el registro de signos genéricos, pero no impide
que palabras genéricas conformen un signo compuesto.

La denominacién genérica determina el género del objeto que identifica;
no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la
utilizacion de esa palabra, ya que se crearia una posicion de ventaja
injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser
apreciada en relacion directa con los productos o servicios de que se
trate.

17
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4.8.

5.1.

La expresion genérica, puede identificarse cuando al formular la
pregunta ;qué es?, en relacidn con el producto o servicio designado, se
responde empleando la denominacion genérica. Desde el punto de vista
marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en
alguna forma para sefalar el producto o servicio que desea proteger, o
cuando por si s6lo pueda servir para identificarlo.

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

Ahora bien, lo que es de uso comtin, genérico o descriptivo en una clase
determinada puede no serlo asi en otra; los términos comunes o usuales,
por ejemplo, en materia de servicios mecanicos pueden no serlo en
servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy
importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una
estrecha relacién o conexion competitiva y, de conformidad con esto,
analizando la mencionada conexion se podria establecer si el estatus
descriptivo, genérico o de uso comin en una clase afecta [a
registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy
importante, porque en productos o servicios con intima conexion
competitiva la informacion comercial se cruza, lo que hace imposible que
un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los
negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos
0 servicios intimamente relacionados.

La Sala consultante debe verificar si el Juez Ad Quem considerd la
supuesta genericidad de la expresion PETALOS en la clase 31 de la
Clasificacion Internacional de Niza, asi como en clases conexas
competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente
interpretacion prejudicial.

Conexion competitiva entre productos y servicios de las Clases 31
y 35 de la Clasificacién Internacional de Niza.

En el presente caso, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, de la
Republica de Peru, en su contestacion a la demanda concluye que (....)
es evidente que existe vinculacion entre las actividades econémicas que
distingue el signo empleado por la demandante y los servicios de
reagrupamiento que distingue la marca registrada, en la medida que, en
ambos casos, éstos se encuentran referidos a algunos de fos mismos
productos (arreglos florales)”, por lo que es necesario referirnos al tema
de la conexion competitiva entre productos y servicios de las Clases 31
y 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

18
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9.2.

5.3.

2.4.

La conexién competitiva es la relacion que existe entre los productos o
servicios que dos 0 mas signos distinguen o pretenden distinguir. Esta
conexion se desprende directamente del principio de especialidad que
rige el derecho marcario y esta estrechamente ligada al riesgo de
confusion. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal en
diversas ocasiones?® ha acogido algunos criterios y factores
circunstanciales de analisis, entre los cuales se encuentran:

a) La inclusién de los productos en una misma clase del nomencléator;
b) Conexién competitiva en virtud de los canales de comercializacion;
¢) ldentidad o disparidad de los canales de publicidad,

d) Relacion o vinculacién entre productos;

e) Uso conjunto o complementariedad de productos;

f) Partes y accesorios;

g} Mismo género de los productos;

h) Misma finalidad de los productos; y,

i} La intercambiabilidad entre dichos productos.

Serd necesario que estos criterios de conexion competitiva, concurran
en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos
bastara, por si solo, para la consecucion de otorgar o negar un registro?s.

En criterio del tratadista Carlos Fernandez Névoa, para determinar la
conexion competitiva entre los productos diferenciados por los signos
confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideracién es la
finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, sefala el
autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los
productos hay o no conexién competitiva, siendo éstos dos; el primero: el
principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el
hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas
finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de
complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un
producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto
no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean
complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.26

También debera considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado
de atencion al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el
producto o el servicio deseado. A juicio del Tribunal, “el consumidor al
que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de

# Proceso 68-1P-2002. Caso: marca "AGUILA DORADA™ En G.0.A.C. No 995 9 de octubre de 2003.  Proceso 88-

1P-2013, marca: "ALDO" {denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013.

# Proceso 87-1P-2002, marca: “GOODNITES", publicado en la G.0.A.C. N*. 871 del 11 de diciembre de 2002.

% FERNANDEZ-Ndvoa, Carlos, Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.
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confusion entre dos marcas, es el lamado ‘consumidor medio’ o sea el
consumidor comun y corriente de determinada clase de productos, en
quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepcion
corrientes (...)".? El consumidor, se ha dicho con gran razén, no
distingue entre clases sino entre productos.

5.5. La Sala consultante, dentro del respectivo analisis de lo resuelto por el
Juez Ad Quem, debera verificar la supuesta existencia de conexion
competitiva entre los productos de las Clases 31 y 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza que distinguen los signos confrontados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
Sala consultante al resolver el proceso interno 04277-2011-0-1801-JR-CA-03
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.

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 Est?tuto del Tribunal.

\ I.’_: {

Y| w2

| i ‘_,.,-""'-‘
Cecilia Ltfisa yllon Quinteros artfia Rugda Merchan
MAGISTRADA MAGISTRADA

e

ero Zambrano

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

7 Proceso 09-1P-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA”.
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A —=

Dr. Herna mera.Zambrano " C
PRE NTE SECRETARIO

Notifiqguese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacién Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio de 2016

Proceso: 180-1P-2015
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente,

Corte Suprema de Justicia, Lima (Peru)

Expediente interno
del Consultante: 3880-2014

Referencia: Devolucion de tributos pagados por regalias

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchan

VISTOS

El Oficic 066-2015-SCS-CS, recibido el 15 de mayo de 2015, mediante el cual
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema
de Justicia, Lima, Republica del Peru, solicita Interpretacion Prejudicial de las
Decisiones 378 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena y 571 de la
Comisién de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno
3880-2014; vy,

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

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: SUPERINTENDENCIA ~ NACIONAL  DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT.
REPUBLICA DEL PERU.
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2.1

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Demandados: TRIBUNAL FISCAL, SALA DE ADUANAS.
COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A.
Hechos Relevantes

El 1 de julio de 1996, COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A. (en adelante
COLGATE-PALMOLIVE), celebré contrato de licencia por uso de marca
y otros con COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

Mediante Declaraciones Unicas de Aduana (DUA's) Nos. 118-2004-10-
78570, 78337, 89300, 21937, 44071, 125231, 125767, 119090, 14536,
3350, 158166 y 81217 (afio 2004), COLGATE-PALMOLIVE destiné al
régimen de importacion definitiva diversas mercancias, adicionando a su
valor de transaccion y por ende a su base imponible, el importe
correspondiente a regalias.

El 26 de diciembre de 2008, COLGATE-PALMOLIVE presento
solicitudes de devolucion de derechos arancelarios pagados
indebidamente o en exceso en importacion (Refs.: DUA No78570,
78337, 89300, 21937, 44071, 125231, 125767, 119090, 14536, 3350,
158166 y 91217), manifestando que los tributos diferenciales resultantes
los cancelé con el propdsito de no generar mayores contingencias
tributarias frente a la autoridad aduanera, dado que en pleno proceso de
despacho la INTENDENCIA DE FISCALIZACION Y GESTION DE LA
RECAUDACION ADUANERA (IFGRA), mediante informe No. 113-
2005-SUNAT/3132100, le habia notificado requerimiento del pago de
tributos, intereses y multas, imputandole el haber omitido declarar por
concepto de regalias.

El 27 de febrero de 2009, la SUNAT mediante la Resolucion Jefatural de
Division No. 118 3D0400/2009-000153, acumuld los expedientes
asignados a las solicitudes de devolucién y declard improcedente el
reintegro de derechos.

El 27 de marzo de 2009, COLGATE-PALMOLIVE presento recurso de
reclamacién contra el anterior acto administrativo.

El 15 de diciembre de 2009, la SUNAT mediante la Resolucion Jefatural
de Division No. 118 3D0400/2009-000865, declaré infundada la
reclamacion presentada.

El 11 de enero de 2010, COLGATE-PALMOLIVE presenté recurso de
apelacion contra el anterior acto administrativo.
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2.8. EI 5 de abril de 2011, [a SALA DE ADUANAS DEL TRIBUNAL DE LO
FISCAL, mediante Resolucion No. 05538-A-2011, resolvié el recurso de
apelacion revocando la Resolucion No. 118 3D0400/2009-000865.

2.9. La SUNAT interpuso demanda contencioso administrativa contra la
anterior Resolucion.

2.10.El 12 de marzo de 2013, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en
lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima,
Repoblica del Peri, mediante sentencia signada como Resolucion
Numero Ocho declaré infundada la demanda.

2.11.El 5 de abril de 2013, la SUNAT presentd recurso de apelacion contra la
anterior sentencia.

2.12.El 21 de octubre de 2013, la Séptima Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y
de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, Republica del Perq,
mediante sentencia signada como Resolucion Numero Quince confirmo
la sentencia impugnada.

2.13.El 13 de febrero de 2014, la SUNAT presento recurso de casacion contra
la anterior sentencia.

2.14.El 31 de marzo de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, Republica del Peru,
mediante Oficio No. 066-2015-SCS-CS, solicito Interpretacion Prejudicial
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda interpuesta por ia SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA — SUNAT

3.1. Indicé que en materia de “pago de regalias” como parte del “valor en
aduana”, debe atenderse a lo preceptuado por el Acuerdo Relativo a la
Aplicacion del Articulo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 —Acuerdo de Valor de la OMC-, las
Decisiones 378 y 571 de la CAN, las Decisiones del Comité de
Valoracién Aduanera de la OMC, los instrumentos del Comité Téecnico
de Valoracion en Aduanas y la normativa interna atinente a este fin.

3.2. Senald que el “procedimiento de la duda razonable” no resulta aplicable
al caso en concreto, ya que la Administracion al momento del analisis de
las DUA's presentadas por COLGATE-PALMOLIVE, no tuvo motivos
para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos
o documentos presentados.

3.3. Agreg6 que de ninguna manera el “procedimiento de la duda razonable”
se constituye en una obligacién para la administracion y, mucho menos

3
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

esta forzada a generar una duda razonable para resolver una “solicitud
de devolucion” que presente el importador.

Ademas, adicioné que la Administracion no tuvo ninguna duda, porque
la mercancia fue seleccionada a canal verde, y “las DUA’s
seleccionadas _por este canal no requieren de revisién
documentaria ni reconocimiento fisico, siendo la mercancia de libre
disposicién una vez cancelados los derechos arancelarios y demas
tributos a la importacién”.

Sostuvo que los valores por concepto de regalias son cuantificables,
puesto que el calculo se hace sobre la base de los reportes de ventas
netas de la empresa fiscalizada y que se encuentran provisionados en la
cuenta contable de gastos correspondientes a regalias.

Agregé que la sociedad licenciante tiene el derecho de dar por terminado
el contrato si no se cumple con los pagos de regalias.

Indicé que aun cuando no se haya pactado la obligacion de pago de
regalias entre las partes que intervienen en una compraventa
internacional de mercancias en relacion con una marca licenciada, al
importe de los pagos por regalias a la casa matriz debera afiadirse el
precio realmente pagado o por pagar, ya que el derecho a utilizar la
marca esta relacionado con las mercancias objeto de valoracién y
constituye una condicion de venta.

Manifesté que el presente caso no se discute el ajuste de valor por el
pago de regalias por las ventas de la recurrente al exterior (productos
con las marcas licenciadas por la sociedad COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY), sino el originado en las importaciones de los productos
terminados que contienen las marcas licenciadas a ser comercializados
por COLGATE-PALMOLIVE en el pais, en el que se encuentra
acreditado el pago de regalias que forman parte del valor en aduana, de
acuerdo con el parrafo 1 c) del articulo 8 del Acuerdo de Valor de la
OMC.

Afirmd que en cuanto a las relaciones contractuales que celebra
COLGATE-PALMOLIVE con sus proveedores que le suministran
productos con marcas, no se contempla la obligacion del pago de
regalias.

Argumentos de la Contestacion presentados por COLGATE-
PALMOLIVE

Sefal6é que el hecho de haber incluido el pago de regalias como parte
del valor en aduanas, de ninguna manera implica que hayan consentido
el requerimiento efectuado por la IFGRA mediante informe No. 113-

4



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 27 de 62

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.86.

4.7.

4.8.

2005-SUNAT/3132100; simplemente buscaban no entorpecer el proceso
de importacién de mercancias.

Manifesté que la SUNAT omitié aplicar correctamente el “procedimiento
de la duda razonable”, ya que éste no sélo se debe emplear durante el
despacho de las mercancias, sino que su implementacion es
absolutamente necesaria en cualquier caso en el que se cuestione el
valor de aduana, asi como en una posterior fiscalizacion; tal y como lo
determiné el Tribunal de lo Fiscal al revocar las Resoluciones de la
SUNAT, vy lo corroboran la normativa comunitaria y nacional sobre la
materia (su aplicacion es de caracter obligatorio, e incluso el Tribunal de
lo Fiscal en anteriores pronunciamientos lo ha aplicado de oficio).

Adiciond que la aplicacién del “procedimiento de la duda razonable” no
puede subsanarse mediante el emplec de otros medios alternativos. Por
lo tanto, yerra la SUNAT al manifestar que solamente puede emplear el
aludido procedimiento en los casos de “despacho de mercancias”, asi
como al manifestar que en el caso sub examine no procedia aplicarlo por
emplearse el mecanismo del “canal verde” para la importacion de las
mercancias, por cuanto de esta manera estaria negando no sélo la
facultad de fiscalizacién posterior que le ha sido conferida, sino que
también estaria contradiciendo lo manifestado en las resoluciones
emitidas a favor de otros administrados donde si aplicé paraddjicamente
la “duda razonable”.

Indicé que no se explica por qué en casos similares la SUNAT ha
aplicado el “procedimiento de la duda razonable”, establecido en el
documento denominado Instructivo de Auditoria para la Determinacion
del Valor.

Agregé que en atencion al requerimiento efectuado por la IFGRA,
siempre se manifesté bajo la formula "bajo protesto”, la inconformidad
con el pago por concepto de regalias, reservandose en todas las
oportunidades el derecho de pedir la devolucion del tributo pagado en
exceso dentro del plazo de prescripcion.

Sostuvo que oportunamente ha presentado ante la administracién
sendas solicitudes de devolucion por derechos arancelarios pagados
indebidamente o en exceso.

Concluyd que por las anteriores dos consideraciones, existian
suficientes motivos para que la SUNAT aplicara el “procedimiento de la
duda razonable".

Afirmé que la SUNAT tiene cuatro afos para fiscalizar cualquier
declaracion presentada por el importador, contados desde el primero de

5
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enero del afio siguiente a la fecha de presentacion de la DUA's. Por esto
se entiende que en cualquier momento (dentro de ese periodo de
prescripcion de la accion para fiscalizar), en el que se cuestione el valor
en aduana declarado, la SUNAT debe implementar el procedimiento de
la “duda razonable” a efectos de garantizar el debido procedimiento
administrativo.

4.9. Argumentd que segdn el Acuerdo sobre Valoracion en Aduana de la
OMC, para que las regalias formen parte del valor en aduana de la
mercancia importada, debe cumplirse con la totalidad de los requisitos
sefalados en los articulos 1 y 8. Por lo tanto, partiendo del presupuesto
de la “condicién de venta”, se aprecia como el mismo no resulta aplicable
al caso sub examine puesto que no ha existido dicha condicién, por lo
siguiente: “el concepto de condicion de la venta referido al valor en
aduanas exige su prevision en el precio pactado entre el vendedor
(fabricante-proveedor-exportador) y el comprador (importador y sujeto
obligado al pago de tributos a la importacién) en la operacion de
compraventa intemacional llevada a cabo entre ellos (venta para la
exportacion al pais de importacion ...)".

4.10. Expresé que lo anterior se sustenta en que el Acuerdo sobre Valoracion
en Aduana de la OMC no ha establecido una regla “per se”, sino una
regla “de la razén”, esto es, que se exige el estudio de cada situacion
factica en particular.

4.11.Manifestd que el Acuerdo sobre Valoracién en Aduana de la OMC, no
dice mucho sobre el significado de lo que se entiende por “condicién de
venia”, haciéndose preciso remitirse a las Opiniones del Comité Tecnico
de Valoracién en Aduanas que constituyen criterios orientadores. Por lo
tanto, de su lectura armoénica, aunado a lo dicho por diversos
doctrinantes, el informe No. 044-2011-MINCETUR/VMCE7DNC -
emitido por la Direccién Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior del
Viceministro de Comercio Exterior del Per(i—, la jurisprudencia de la
Corte Federal de Apelaciones de Canada y el Informe Técnico del
especialista internacional en valoracion aduanera Dr. Daniel Zolezzi,
resultaria un desatino concluir que un contrato de compraventa
internacional, como el que sustenta la relacion entre la demandada y
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, esta sujeto a una “condicién
suspensiva” como €l pago de regalias, ya que para que ésta pueda ser
exigida debe estar pactada en el contrato, y dicha situacion no ha
ocurrido.

4.12.Argumentd que la “condicion de venta" se predica del contrato de
compraventa y no del acuerdo de licencia como pretende argumentarlo
la SUNAT.

4.13. Precis6 que segun el Informe Técnico del especialista internacional en
& valoracion aduanera Dr. Daniel Zolezzi, la administracion aduanera le

¥
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esta dando un alcance que no corresponde a la Opinién Consultiva 4.11
del Comité Técnico de Valoracién en Aduana, ya que ésta no es una
norma internacional, ni constituye una ‘“interpretacién auténtica del
Acuerdo”, ni es una disposicién normativa nacional. Por lo tanto, se trata
de un instrumento netamente doctrinario y no se entiende cuél es el
criterio para no haber utilizado otras Opiniones del mismo Comité que
hubiesen resultado aplicables al caso sub examine; se resalta que la
“condicién de venta" no puede basarse en apreciaciones subjetivas.

4.14. Agregb que segun la “Conclusién 24 del Comité del Cédigo Aduanero de
la Unién Europea” es posible considerar el pago de las “regalias” como
“condicion de venta para la exportacién” siempre que se reinan ciertos
elementos que indiguen que el licenciatario ejerce un control directo o
indirecto sobre el fabricante. Para los efectos del caso en concreto, no
se demostrd la ocurrencia de dicho control.

5. Argumentos de la Contestacion presentados por el MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS EN REPRESENTACION DEL TRIBUNAL
FISCAL

5.1. Expres6 que la SUNAT debio aplicar el “procedimiento de la duda
razonable’, ya que los efectos de la autoliquidacion y la solicitud de lo
indebidamente pagado deben ser analizados a la luz de lo dispuesto por
el Acuerdo Relativo a la Aplicacién del Articulo VII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Reglamento para la
Valoracion de las Mercancias segun el Acuerdo sobre Valoracion en
Aduana de la OMC aprobado por Decreto Supremo N° 186-39-EF y la
Decisién 571 de la CAN; y, a partir de dicho andlisis, sefialar si era
pertinente la devolucién o no por concepto de pagos indebidos, como en
efecto asi lo ha entendido y desarrollado el Tribunal Fiscal en la RTF
cuestionada y en otros casos similares.

5.2. Argumentd que no es de recibo el argumento esgrimido por la
Administracion Aduanera, en el sentido de que no estaba obligada a
aplicar el “procedimiento de la duda razonable”, puesto que para la
verificacion de la existencia o no de la obligacion de pagar las
cuestionadas “regalias” a consecuencia de la compra de las mercancias,
ameritaba que la aduana notificara y otorgara a la importadora mas
tiempo para que pudiera presentar pruebas que acreditaran que el valor
declarado en los despachos de importacion que estaban siendo
cuestionados, ya que supuestamente cumplian con los requisitos para
ser tenidos en cuenta como un “ajuste de valor'.! Todo lo anterior en pro

1 Dichos requisitos son: “a) Si forma parte del valor de Aduana; b) Si corren a cargo del comprador de
fa mercancia; ¢) Si se pueden identificar mediante datos objelivos y cuantificables; d) Si se encuentran
% previstos en el art. 8 del Acuerdo del Valor de Ja OMC; e} Cuando no estan incluidos en el precio

realmente pagado” (fl. 147).
7
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¢

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

7.

del principio de facilitamiento del comercio exterior y en virtud de las
reclamaciones presentadas por la demandante.

Manifesté que la Administracion Aduanera debié determinar si los
contratos de licencia y los de compraventa estaban ligados o no de
alguna manera.

Sostuvo que lo que el ordenamiento juridico y el Tribunal de lo Fiscal
buscan tutelar, es la seguridad juridica traducida en la certeza de que la
Administracion Tributaria llevara a cabo los procedimientos en estricto
cumplimiento de las disposiciones normativas en las que se amparan.

Precis6 que el hecho de que el Tribunal de lo Fiscal haya utilizado
opiniones consultivas, no le resta valor objetivo a su pronunciamiento,
en tanto que las respaldé con el debido sustento normativo.

Indicé que el Tribunal de lo Fiscal no efectué la valoracion de las
mercancias importadas para la determinacién del valor aduanero, ya que
ésta es una competencia exclusiva de la Administracion Aduanera.

Argumentos de la Sentencia de Primera instancia

El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso
Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, Republica del Perq,
mediante sentencia signada como Resolucion Nimero Ocho de 12 de
marzo de 2013, declard infundada la demanda, argumentando que:

“...) DECIMO TERCERO: De la lectura de las solicitudes de
devolucion de derechos arancelarios pagados indebidamente o en
exceso en Iimportacién se verifica que la empresa COLGATE-
PALMOLIVE PERU S.A. realizé el pago de tributos bajo protesto
indicando pese a no estar de acuerdo con el pago, reservandose el
derecho de pedir la devolucién de dicho pago, siendo ello asi,
ADUANAS tuvo suficientes motivos para dudar respecto a la exactitud
de los datos de pago presentados por la empresa demandada, lo que
significaba, la presencia de duda razonable lo que debié traer como
consecuencia el inicio del Procedimiento de Duda Razonable
correspondiente para determinar el valor de las mercaderias
importadas, dentro del cual se establece en primer orden, la
determinacién del valor de transaccion, es decir, el precio realmente
pagado o por pagar por las mercancias importadas (cuando éstas se
venden para su exportacion al pais de importacion). Sin embargo,
ADUANAS ante la exigencia de duda razonable, no cumplié con
realizar el citado procedimiento, hecho que fue advertido por el
Tribunal Fiscal en su Resolucién (...)"

Fundamentos del Recurso de Apelacion
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

8.1.

La SUNAT en el escrito de recurso de apelacion reiterd los argumentos
expuestos en la demanda. Agrego lo siguiente:

En la determinacion del Valor en Aduana de las mercancias importadas
por la demandante, se aplicaron los métodos de valoracion establecidos
en el Acuerdo del Valor de la OMC. En tal sentido, al poderse establecer
en el caso de autos el valor de la mercancia conforme al Método del
Valor de Transaccion, no existe cuestionamiento que conlleve a la
necesidad de emplear el “procedimiento de la duda razonable”; en caso
contrario habria requerido al demandante”.

El A guo yerra al sefialar que el procedimiento de la duda razonable debe
aplicarse en cualquier momento, ya que la normativa que lo regula es
enfatica en sefialar que la “duda razonable” surge al momento del
despacho de la mercancia y no en virtud de una solicitud de devolucion.

Aun en el remoto caso de que el “procedimiento de la duda razonable”
pudiese acaecer durante la presentacion de una solicitud de devolucién,
no basta con el mero hecho de la presentacion, sino que debe existir
duda por parte de la Administracion de acuerdo con la documentacion
presentada en la DUA.

El A quo omiti6 pronunciarse sobre el tema de fondo, esto es si
correspondia la devolucion solicitada por agregar €l monto pagado por
concepto de regalias al valor de las mercancias.

Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia

La Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con
Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado, Corte Superior de
Justicia, Lima, Republica del Peril, mediante sentencia signada como
Resolucion Numero Quince de 21 de octubre de 2013, confirmé la
sentencia impugnada, argumentando que:

“(...) 3.2. De la revisién de la documentacion y de lo sefialado por la
Administracion Aduanera, se tiene que ésta no siguié el procedimiento
de la duda razonable sefialado en las normas antes glosadas, a fin de
que la demandante pueda acreditar el indebido incremento de la base
imponible para el calculo de los derechos arancelarios ad valorem y
la sobre tasa adicional que ésla refiere, por lo que se encuenira
acreditado que la Administracién Aduanera vulneré el derecho al
debido procedimiento (...).

3.3. (...} cabe indicar que conforme se aprecia de la Resolucion del
Tribunal Fiscal {(...), se dejé a salvo la facultad de la Administracién
Aduanera, de proceder en gjercicio de la potestad aduanera y de sus
facultades de fiscalizacion de efectuar la valoracion de las mercancias
importadas a fin de determinar el correspondiente valor aduanero (...)

9
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9.1.

9.2.

9.3.

Por lo que, no siendo la materia de discusién la determinacién del
valor aduanero respectivo, sino el incumplimiento de la duda
razonable conforme se ha sido visto en la actuacion del Tribunal
Fiscal, no procede lo argumentado por la demandante (...)".

Argumentos del Recurso de Casacién

La SUNAT, en el escrito de recurso de casacion, reiterd los argumentos
expuestos en la demanda. Agregd lo siguiente:

En el caso de autos, la solicitud de devolucion fue efectuada varios afios
después de haber concluido el despacho aduanero, por lo que no
correspondia seguir el “procedimiento de duda razonable”.

El cuestionamiento al valor declarado s6lo puede ser efectuado por la
misma Administracién Aduanera.

Cuando la normativa aduanera se utiliza al término “Declaracion”, se esta
refiriendo expresamente y restrictivamente a la DUA.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicité la Interpretacion Prejudicial de las
Decisiones 378 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena y 571 de la
Comisiéon de la Comunidad Andina, a fin de determinar su debida
aplicacion.

No se interpretaran las normas de la Decision 378 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, ya que no se encontraba vigente al momento en
que la sociedad COLGATE-PALMOLIVE presentd las DUA's.

La interpretacién de la Decision 571 de la Comisién de la Comunidad
Andina se restringira de la siguiente manera: articulos 1, 2, 3,4, 5y 17
de la Decision 571 de la Comisién de la Comunidad Andina. De oficio,
se interpretaran las siguientes normas: articulos 18 numeral 1 literal c),
y 26 del Reglamento Comunitario de la Decision 571 - Valor en Aduana
de las Mercancias Importadas, adoptado por la Resolucion 846 de la
Secretaria General de la Comunidad Andina. Articulos 7 y 8 literal ¢) del
Acuerdo Relativo a Relativo a la Aplicacién del Articulo VIl del Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo sobre
valoracion de la OMC).

Se utilizard como recurso interpretativo la Opinién Consultiva 4.11. del
Comité Técnico de Valoracién Aduanera de la OMC?2,

Decision 571 de la Comisién de la Comunidad Andina.
“(...)
10
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Articulo 1.- Base legal.

Para los efectos de la valoracion aduanera, los Palses Miembros de la Comunidad Andina se
regirén por lo dispuesto en el texto del «Acuerdo relafivo a la Aplicacion del Articulo VIl del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994» en adelante llamado Acuerdo
sobre Valoracion de la OMC anexo a esta Decisién, por la presente Decision y su Reglamenio
Comunitario que al efeclo se adopte medianie Resolucién de la Secretaria General.

Capitulo Il Determinacion del valor en aduana

Articulo 2.- Valor en Aduana.

El valor en aduana de las mercancias importadas, sera determinado de conformidad con fos
mélodos establecidos en los articulos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoracion de fa OMC y sus
respectivas Nolas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo
Acuerdo, de Ia presente Decisidn y su reglamento.

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

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

1. Primer Método: Valor de Transaccién de las mercancias importadas

2. Segundo Mélodo: Valor de Transaccién de mercancias idénticas

3. Tercer Método: Valor de Transaccion de mercancias similares

4. Cuarto Métoda: Méifodo del Vélor Deductivo

5. Quinfo Método: Método del Valor Reconstruido

6. Sexto Método: Mélado del “Ultimo Recurso.

Articulo 4.- Orden de aplicacién de los métodos.

Segun lo dispuesto en la Nota General de! Anexo | del Acuerdo sobre Valoracién de la OMC, los
méfodos sefialados en el articulo anterior deben aplicarse en el orden alli indicado.

El valor de transaccién de las mercancias importadas es la primera base para la determinacién
del valor en aduana y su aplicacién debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para
ello.

El orden de aplicacién de los métodos sefialados en los numerales 4 y 5 del articuio anterior,
puede ser invertido, si lo solicita el importador y asi lo acepta la Administracion Aduanera.
Articulo 5.- Aplicacion del Articulo 5.2 del Acuerdo sobre Valoraclén de la OMC.

Cuando las mercancias importadas u otras mercanclas importadas idénlicas o similares, no se
vendan en ef pais de importacion en el mismo estado en el que se importaron, el mélodo previsto
en el numeral 4 del articulo 3 de esta Decision, se aplicard de conformidad con lo sefialado en el
articulo 5.2 dei Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, lo solicite o no el importadar, teniendo en
cuenta las disposiciones de la Nota Interpretativa al articulo 5 del Acuerdo citado.

(...}

Articulo 17.-

Cuando le haya sido presentada una declaracion y Ia Administracién de Aduana tenga molivos
para dudar de la veracidad o exaclitud del valor declarado o de los dalos o documentos
presentados como prueba de esa declaracion, la Administracién de Aduanas solicitardn a los
importadores explicaciones escrilas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren
que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las
mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo 8 del Acuerdo
sobre Valoracion de la OMC.,

El valor en aduana de las mercancias importadas no se delerminaré en aplicacion de méiodo del
Valor de Transaccién, por falta de respuesta del imporiador a estos requerimientos o cuando las
pruebas aportadas no sean idoneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del
valor en la forma antes prevista,

Resoluciin 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina,

(..
Articulo 18. Adiciones al precio realmente pagado o por pagar.
1. “Para determinar el valor en aduana por el Método del Valor de Transaccion, se sumaran

al precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancias importadas, fodos los
elementos relacionados a continuacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 8 del
Acuerdo sobre Valoracién de la OMC:

{..)

c) Los canones y derechos de licencia relacionados con las mercanclas objeto de
valoracion que el comprador tenga que pagar direcla o indirectamente como
condicion de venta de dichas mercancias, en la medida en que los mencionados
canones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.”

(...)

11
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Articulo 26. Canones y derechos de licencia.

1. “Los “canones y derechos de licencia” se refieren en general a los pagos por fos derechos
de propiedad intelectual necesarios para:

a) Producir o vender un producto o una mercancia con el uso o la incorporacion de
palentes, marcas de fibrica o de comercio, dibujos, modelos y conocimientos
técnicos de fabricacién, procedimientos de fabricacion, o cualquier otro derecho
de propiedad industrial contemplado en la Decisién 4886, o en las que la sustiluyan
0 modifiquen.

{...)

2 El canon o el derecho de licencia sdlo se sumard al precio realmente pagado o por pagar,
si ese pago:

a) estd refacionado con la mercancia que se valora.

b) constifuye una condicidn de venta de dicha mercancia, y

c) e basa en dalos objetivos y cuanlificables.

d) no estd incluido en el precio realmente pagado o por pagar

Cuando el comprador pague un canon o un derecho de licencia a un tercero, la condicion

de que esté relacionado con la mercancia que se valora y que conslituya una condicion

de venta de dicha mercancia, solo se considerara cumplida, si el vendedor, o una persona
vinculada al mismo, exige al comprador que efectte dicho pago.

A tales efectos se considerard que la condicion de venfa no necesariamente debe estar

prevista de manera expresa en un conlralo sino que esta pueda probarse con los

elementos de hecho de las operaciones comerciales.

Cuando el método de céicuio del imporie de un canon o de un derecho de licencia se

refiera al precio de Ia mercancla importada, se presumird, salvo prueba en contrario, que

el pago de dicho canon o derecho de licencia esta relacionado con la mercancia que se
valora.”

3 Cuando el canon o el derecho de licencia guarde relacion no solamente con la mercancia
importada, sino también con otros componentes, lales como, bienes o servicios
incorporados a las mercancias, después de su importacion, el ajuste del precio realmente
pagado o por pagar por la mercancia importada, solo se podrd efectuar haciendo un
reparto adecuado sobre la base de datos objelivos y cuantificables, de acuerdo con lo
establecido en e} parrafo 3 de la Nata Interpretativa al articulo 8 del Acuerdo sobre
Valoracién de la OMC y o indicado en el articulo 60 de este Reglamento.

(..}

Acuerdo sobre Valoracién Aduanera de fa OMC

{..)

Articulo 7

Si el valor en aduana de las mercancias importadas no puede determinarse con arreglo a lo

dispuesto en los artfculos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinara segun criterios razonables,

compaltibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el artfculo Vil del

GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el pals de imporiacion.

Articulo 8

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesio en el articulo 1, se
anadiran al precio reaimente pagado o por pagar por las mercancias imporiadas:

{...)

c) los cénones y derechos de licencia relacionados con las mercancias objefa de
valoracion que el comprador lenga que pagar direcla o indirectamente como
condicién de venta de dichas mercancias, en la medida en que los mencionados
cénones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;”

{...)
Opinién Consuitiva 4.11. del Comité Técnico de Valoracién Aduanera de la OMC:

{...)

OPINION CONSULTIVA 4.11

CANONES Y DERECHOS DE LICENCIA SEGUN EL ARTICULO 8.1 ¢) DEL ACUERDO

1 El fabricante de prendas de vestir para deporte M y el importador | esldn ambos vincu-
lados a la casa malnz C, Ia cual posee los derechos de una marca de la que estan
provistas las prendas de vestir para deporte. El contralo de venta concerlado entre Me |
no estipula el pago de un canon. Sin embargo, I, en virlud de un acuerdo celebrado por
separado con C, estd obligado a pagar un canon a C para obtener el derecho de ulilizar
la marca de la que estan provistas las prendas de vestir para deporte que compra a M.
¢Conslituye el pago del canon una condicion de la venta para la imporiacion de las
prendas de veslir para deporte y esta refacionado con las mercancias objelo de
valoracion?

12
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1.1.

1.2.

1.3.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Comunitarizacion de la normativa OMC en el ambito de la valoracion
aduanera.

El procedimiento de la duda razonable. Facultades de la autoridad
aduanera de los paises miembros. El caso de las regalias

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Comunitarizacion de la normativa OMC en el ambito de la valoracion
aduanera.

En el caso bajo estudio se analizara la aplicacion de normas nacionales,
internacionales expedidas en el marco de la Organizacion Mundial de
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 ultimo
sobre las normas internacionales, y se hara especial referencia a la
relacion existente entre estos dos cuerpos normativos en cuanto a la
valoracion aduanera3.

En abundante jurisprudencia el Tribunal ha consolidado como principio
fundamental del Derecho Comunitarioc 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 analisis 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 relacion con las materias transferidas para la regulacién del orden
comunitario. En este marco ha establecido que, en caso de presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de

2. EI Comité Técnico de Valoracion en Aduana expresd fa opinién siguiente:
En el contrato de venta pactado entre M e |, relativo a las mercanclas objefo de una marca,
no consta condicioén alguna que estipula el pago de un canon. Sin embargo, el pago de
que se trata constiluye una condicién de Ia venta, ya que ! liene Ia obligacion de pagar el
canon a la sociedad matriz a consecuencia de la compra de las mercancias. | no tiene
derecho a ulilizar la marca sin pagar el canon. El que no exista un contrato escrito con la
sociedad matriz no desliga a | de la obligacion de efectuar un pago conforme lo exige la
sociedad matriz. Por las razones antes expuestas, los pagos por el derecho de ulilizar la
marca estan relacionados con las mercancias objelo de valoracion, y el importe de los
pagos debera afiadirse al precio realmente pagado o por pagar”.

(..).

Se seguiran los pardmetros establecidos en la Interpretacion Prejudicial emitida por este

Tribunal el 30 de  abril de 2014, en el marco del proceso 3-IP-2014.

13
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

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,
4y 5 de la Decision 571). En consecuencia, la Corte Consultante debera
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 articulo 1 de la Decision 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
Aplicacién del Articulo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, en adelante llamado Acuerdo sobre
Valoracion de la OMC, por la Decision 571 y su Reglamento Comunitario
(articulo 1).

L

Dicha posicién ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-Al-2003.
Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No.
1208, 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 Carlagena 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 agoslo 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 Cartagena 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 octubre 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-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena No. 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

htip:/iwww.wio,org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf
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1.8.

2.1,

2.2.

2.3.

2.4.

Para la interpretacion y aplicacién de las normas de valor contenidas en
el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC se tomaran en cuenta las
Decisiones del Comité de Valoracién 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 Organizacion Mundial de Aduanas®
(articulo 22).

El procedimiento de la duda razonable. Facultades de la autoridad
aduanera de los paises miembros. El caso de las regalias.

En el caso particular se discute si el ajuste de valor por el page de
regalias por las importaciones de los productos terminados que
contienen las marcas licenciadas, comercializados por COLGATE-
PALMOLIVE, se encuentra soportado en la normativa pertinente sobre
la materia.

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que también se
discute si en el procedimiento administrativo interno se debi6 aplicar el
procedimiento de duda razonable, 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; v iii) El caso de
las regalias.

Los 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 transaccion de mercancias similares;
iv) valor deductivo; v) valor reconstruido y vi) tltimo 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
otros parametros de manera subsidiaria, es decir, se aplican en su orden
ante la imposibilidad de establecer el valor de transaccion.®

http:/Amww.wcoomd.org/

Articulo 2, 3 y 4 de la Decision 571 de la Comisién de la Comunidad Andina.
Sobre cada uno de los métodos, se puede consultar la Interpretacion Prejudicial de 26 de
noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 51-1P-2012.
Sobre esto se puede ver: Sanchez, Julia Inés. “Valoracion Aduanera”. Secretaria General de
la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperacion UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I.
Primera edicion Julio 2007. Pag. 55., afirmando que *(...) en el supuesio que no se pudiera
determinar el valor ent aduana con arreglo a este crilerio principal, el Acuerdo sobre Valoracion
prevé los oltros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerdrquico establecido,
con excepcion de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicacion puede inverlirse a pelicion del
importador y si asf lo acepla la Administracion Aduanera”.
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2.5. El método de transaccion opera sobre el valor que conste en la factura
comercial declarado por el importador. Cuando la administracion 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 571y 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 articulo 8 del Acuerdo sobre Valoracion de la
OMC.1°® Para esto la autoridad aduanera le enviara una
comunicacién escrita al importador, informandole los motivos
que tiene para dudar y le otorgara un plazo razonable para que
conteste.

iy Articulo 8

1.

Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, se

afladirdn al precio realmente pagado o por pagar por [as mercancias importadas:

a) los siguientes elementos, en la medida en que coran a cargo del compradory no
estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancias:

i) las comisiones y los gastos de correlaje, salvo las comisiones de compra;

if) el costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se
consideren como formanda un todo con las mercancias de que se trale;

i) los gasios de embalaje, tanlo por concepto de mano de obra como de
materiales;

b) el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que
el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado graluitamente
0 a precios reducidos para que se utilicen en la produccién y venta para la
exportacion de las mercancias importadas y en la medida en que dicho valor no
esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar:

i los malenales, piezas y elementos, parles y artlcufos anélogos
incomorados a las mercancias importadas;

i) las herramientas, matrices, moldes y elementos andlogos ulilizados para la
produccién de las mercancias importadas;

iif) los materiales consumidos en la produccion de las mercanclas importadas;

iv) ingenieria, creacion y perfeccionamienlo, trabajos artislicos, disefios, y
planos y croguis realizados fuera del pals de importacién y necesarios para
la produccion de las mercancias importadas;

c) los cénones y derechos de licencia relacionados con las mercancias objelo de
valoracién que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como
condicion de venta de dichas mercancias, en la medida en que los mencionados
canones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;

d) el valor de cualquier parte del producio de la reventa, cesion o ulifizacion posterior
de las mercancias importadas que revieria direcla o indirectamente al vendedor.

En la elaboracién de su legisfacién cada Miembro dispondra que se incluya en el valor en

aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parie de los elementos siguientes:

a) los gastos de transporte de las mercanclas importadas hasta el puerlo o Jugar de
importacion;

b) los gastos de carga, descarga y manipulacion ocasionados por el transporie de las
mercancias importadas hasta el puerto o lugar de importacion; y

c) el coslo del seguro.

Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente articulo

s6lo podran hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables.

Para la determinacion del valor en aduana, el precio realmente pagade o por pagar

unicamente podrd incrementiarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artictio”.
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2.6.

2.5.2. Si 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. Sielimportador 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 administracion
determinara el valor de aduana de las mercancias
importada utilizando los métodos secundarios en su
orden.

2.5.4. En cualquiera de los dos escenarios, la administracién 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, de oficio, 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'3 a la importacion (articulos 14 y 15 de la Decision 57114).

1

12

13

14

El control previo es el ejercido por la administracion aduanera antes de la admision de la
declaracién aduanera.
E! control durante el despacho es el ejercido por la administracién desde el momenio de la
admisién de la declaracion hasta el momenio del levante o embarque las mercanclas.
Comprendera la comprobacion de la declaracién en aduana de las mercancias importadas y los
datos contenidos en la Declaracion Andina del Valor y en sus documentos justificativos. Cuando
se requiera, la Administracién Aduanera podra solicitar mayores pruebas y justificaciones.
El control posterior es el ejercido por la administracién a partir del levanie o el embarque de las
mercancias despachadas. Comprenderd, ademas, los datos comerciales de los interesados
registrados en los libros y sistemas, asi como solicitar 1a presentacién posterior de mayores
pruebas y justificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 13 literal ¢, 16, 17 y
18 de la Decision 571.
*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 pamafo 6 del Anexo il del mismo, las Administraciones
Aduaneras de los Palses Miembros de la Comunidad Andina, lienen el derecho de llevar a cabo
los controles e investigaciones necesarios, a efeclos de garaniizar que los valores en aduana
declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con
{as condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.
Articule 15.- Control del Valor en Aduana.
Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo anterior, las Administraciones Aduaneras asumiran
Ia responsabilidad general de Ja valoracion, la que comprende, ademas de los controles previos
y duranle el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e invesligaciones efectuados
después de Ia importacién, con el abjeto de garantizar la correcta valoracion de fas mercancias
importadas”.

17



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 40 de 62

%%

2.7.

2.8.

2.9.

Sobre el objetivo de los mencionados controles, el Tribunal ha
determinado, teniendo en cuenta el Reglamento Comunitario a la
Decision 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 aplicacion correcta de los métodos secundarios de
valoracion cuando éstos deban utilizarse;

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

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

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.18

Regalias relacionadas con las mercancias objeto de la valoracion
aduanera.

Ahora bien, para determinar el valor de transaccién se deben incluir o
excluir ciertos elementos, dentro de los cuales se encuentran los
canones ¢ derechos de licencia (articulo 18 literal ¢) del Reglamento
Comunitario a la Decision 571).

2.10.El Tribunal advierte que la inclusién de dichos canones podria generar

dudas razonables al realizar el control posterior o al momento del
despacho. En estos casos de incertidumbre la Autoridad Aduanera

Interpretacién Prejudicial Proceso 44-1P-2009, Caso: “Valor en aduana de mercancias”.
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena No. 1783 de 7 de  diciembre de 2009.
Sobre esto se puede ver 1a Interpretacién Prejudicial de 30 de abril de 2014, expedida en el
marco del Proceso 3-P-2014. Ademas, se puede ver Sanchez, Julia Inés, ob. Cit. Pag. 307.

18
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deberia aplicar el procedimiento de la duda razonable, para
posteriormente determinar la exactitud del valor declarado (articulo 49,
literal ) y Gltimo parrafo del Reglamento Comunitario a la Decision 571).

2.11.En este escenario, el Tribunal contestara la siguiente pregunta: ¢ cuando
las regalias formaran parte del precio realmente pagado o por pagar?

2.12. Lo primero que se debe tener en cuenta es que las regalias en relacion
con los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el
lenguaje OMC, se llaman también canones y derechos de licencia. Estos
rubros en el marco de la valoracién aduanera se encuentran regulados
en el articulo 8 literal ¢) del Acuerdo sobre Valoracion Aduanera de la
OMC, asi como en los articulos 18 literal ¢} y 26 del Reglamento
Comunitario a la Decision 571 — Valor en Aduana de las Mercancias
importadas.

2.13.Los canones y derechos de licencia, de manera general, tienen relacion
con los pagos por los derechos de propiedad intelectual que se deben
efectuar para realizar transacciones con los productos identificados o
fabricados sobre la base de dichos derechos.'”

2.14.Segtn el Comentario 25.1 de Comité Técnico de Valoracién de la
Organizacion Mundial de Aduanas (OMA), “las circunstancias mas
frecuentes en las que es posible considerar que un canon o derecho de
licencia esta relacionado con las mercancias objeto de valoracion se dan
cuando las mercancias importadas incorporan la propiedad intelectual
y/o se fabrican utilizando la propiedad intelectual incluida en la licencia.
Por ejemplo, el hecho de que las mercancias importadas incorporen la
marca comercial por la que se paga el canon, indica que el canon esta
relacionado con dichas mercancias”.

2.15.A este respecto, el articulo 8 numeral 1 literal ¢) del Acuerdo sobre
Valoracion Aduanera de la OMC, establece:

“Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1, se afiadiran al precio realmente pagado o por pagar
por las mercancias importadas:

(...)

c) los canones y derechos de licencia relacionados con las
mercancias objeto de valoracion que el comprador tenga que
pagar directa o indirectamente como condicién de venta de dichas
mercancias, en _la medida en que los mencionados canones y
derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por

agar,;

F

L Los mencionados derechos se encuentran regulados en la normaliva comunitaria sobre la
materia.

19
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S

(...)" (Subrayado por fuera del texto).

2.16. Por su parte, la Nota Interpretativa del citado parrafo 1 c) del articulo 8
del Acuerdo, establece lo siguiente:

“Los canones y derechos de licencia que se mencionan en el parrafo 1
¢) del articulo VIl podran comprender, entre otras cosas, los pagos
relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin
embargo, en la determinacién del valor en aduana no se afiadiran al
precio realmente pagado o por pagar por las mercancias importadas
los derechos de reproduccion de dichas mercancias en el pais de
importacion.

(...)" (Subrayado por fuera del texto).

2.17.En consecuencia, los canones y derecho de licencia relacionados con
las mercancias objeto de valoracion que el comprador tenga que pagar,
directa o indirectamente como condicion de venta de dichas mercancias,
seran anadidas al precio realmente pagado o por pagar. Por el contrario,
los derechos de reproduccién de dichas mercancias en el pais de
importacién no seran adicionados al precio realmente pagado o por

pagar.

2.18.De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¢;bajo qué parametros se
incluyen dichos derechos en la valoraciéon aduanera?

2.19. El articulo 26 del Reglamento Comunitario a la Decision 571 establece
ciertas condiciones sobre lo plasmado en el articulo. 8 literal c) del
Acuerdo sobre Valoracion Aduanera de la OMC, a saber:

2.19.1. Que estén relacionados con la mercancia que se valora.
Para cumplir con este requisito, la mercancia que se valora debe
tener una relacién necesaria con el pago de la regalia. Una
circunstancia que permite pensar en la existencia de dicha
relacion, es si la mercancia importada fue fabricada, se identifica
o tiene soporte en derechos de propiedad intelectual.’® Sin
embargo, para establecer claramente la conexion, se deberan
analizar las plataformas contractuales implicadas (contratos de
compraventa, de licencia ¢ de suministro), asi como las
condiciones econémicas de los sujetos involucrados (fabricante,
vendedor, comprador, importador, licenciante, licenciatario,
etc.).

2.19.2. Que constituyan una condicion de venta de dicha
mercancia. Esto quiere decir que el pago de canones o
derechos de licencia actie como un elemento necesario para

L) Numeral 6 del Comenlario 25.1. del Comilé Técnico de Valeracion de la Organizacién Mundial
de Aduanas (OMA).
20
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concretar la venta del producto relacionado con los derechos de
propiedad intelectual.

Un factor clave que permite determinar si se debe pagar el canon
o derecho de licencia como condicion de venta de las
mercancias importadas, reside en saber si el comprador no
podria comprar las mercancias importadas sin pagar dicho
canon o derecho de licencia directa o indirectamente.'?

Es muy importante tener en cuenta que la condicion de venta
sélo puede darse en la medida en la que quien la imponga sea
el vendedor o una persona vinculada al mismo.2? Este factor es
relevante al analizar casos en donde el comprador paga un
canon o un derecho de licencia a un tercero.?!

Para determinar si existe vinculacion, es vital tener en cuenta la
naturaleza, la situacién econdémica y el esquema corporativo de
las empresas involucradas. Ademas, es muy importante revisar
los esquemas contractuales utilizados por los sujetos vinculados
(compraventa, licencia, suministro).

Para el caso particular esto tiene una gran importancia, ya que
la obligacion del pago puede no estar expresamente establecida
en el contrato, sino desprenderse de las circunstancias facticas
que rodean el negocio. El reglamento comunitario prevé dicha
situacion cuando afirma en el numeral 2 del articulo 26 lo
siguiente:

“(..0)

A tales efectos se considerara que la condiciéon de venta no
necesariamente debe estar prevista de manera expresa en
un contrato, sino que ésta pueda probarse con los elementos
de hecho de las operaciones comerciales.

(...)n"

Por este analisis practico necesario al determinar la condicion de
venta, entendemos que las Opiniones Consultivas no instauran
parametros generales de aplicacion, sino hacen un analisis
casuistico del asunto. Un ejemplo de eso es la Opinion
Consultiva 4.11, mediante la cual, ante un determinado supuesto
de hecho, el Comité Técnico de Valoracion Aduanera de la OMC

Numeral 7 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoracion de la Organizacion Mundial
de Aduanas (OMA).

En muchas ocasiones.

Numeral 2, arliculo 26 de la Resolucion 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.
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2.19.3.

2.19.4.

determind que el pago de las licencias constituye una condicion
de venta®.

Es importante aclarar que la Opinién Consultiva mencionada es
un analisis muy particular en relacion con el supuesto de hecho
alli planteado, donde intervenian un fabricante, un importador y
una casa matriz.

En consecuencia, la Corte Consultante debera determinar si las
condiciones facticas que rodean la importacion de los productos
objeto de valoracion aduanera, hacen evidente que el pago de
las licencias constituye una condicion de venta?.

Que se basen en datos objetivos y cuantificables. Los
derechos deben ser claramente determinables.

Que no estén incluidos en el precio realmente pagado o por
pagar. Si ya estan incluidos no se pueden incorporar por
segunda vez.

2.20. Teniendo en cuenta todo lo manifestado en el presente acapite, la Corte
Consultante al resolver el caso particular debe determinar lo siguiente:

23

Existen otras opiniones consultivas en relacidén con las regalias: 4.1, 4.2. 4.9, 415, entre otras.
Como tienen que ver con casos particulares, su aplicacion esta supeditada a que el caso bajo
estudio encaje en el mismo patrdn factico. Esto debe ser evaluado por el juez consultante.

Los num2rales 9 y 10 Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoracién de la Organizacion
Mundial de Aduanas (OMA), establecen fas siguienles circunstancias que se pueden tener en
cuenta para determinar la condicién de venta:

(..)
"9,

10.

E! Comité Técnico opina que la cuestion de saber si al comprador le resulfa imposible
adquirir las mercancias importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, depende del
examen de {odos los elementos de hecho relacionados con la venta e importacion de las
mercancias, incluyendo la relacion existente entre el acuerdo de licencia y el contrato de
venta y otra informacion pertinente. A continuacion, se exponen factores que se pueden
tener en cuenta para determinar si el pago de un canon o de un derecho de licencia
conslituye una condicion de venta:

1.

2
3

Se hace una referencia al canon o derecho de licencia en el contralo de venta o
documentos conexos

Se hace una referencia a la venla de las mercancias en el acuerdo de licencia

De acuerdo con las condiciones del contrato de venta o del acuendo de canon o
de licencia, el contrato de venia se puede rescindir en caso de violacion del
acuerdo de licencia porque el comprador no efecliia el pago del canon al
licenciante. Este hecho indica que exisle una relacién entre el pago del canon o
del derecho de licencia y la venta de las mercancias objeto de valoracion

En el acuerdo de canon o de licencia existe una clausula en la que se establece
que, si no se efeclia el pago del canon o derecho de licencia, el fabricante no esta
autonizado a fabricar para el imporiador ni a venderle a éste las mercancias que
incorporan la propiedad intelectual del licenciante

El acuerdo de canon o de licencia conliene cléusulas que aulorizan al licencianie
a gestionar Ia produccion o la venta entre el fabricante y el importador (venta para
la exportacion al pais de importacion) que van mas alld def control de calidad

Cada caso debera examinarse individualments, teniendo en cuenta las circunstancias que
le sean propias”.
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2.20.1. Si la SUNAT debié aplicar el método de duda razonable en el
caso bajo estudio, teniendo en cuenta que el procedimiento se
debe aplicar cuando la administracion realice controles
posteriores o al momento del despacho, de conformidad con lo
establecido en el punto 2.6. de la presente providencia.

2.20.2. Si se cumplen de manera conjunta las cuatro condiciones
enumeradas precedentemente, para asi establecer si el importe
correspondiente a regalias debia tenerse en cuenta para
calcular el valor de transaccion de las mercancias importadas
por COLGATE-PALMOLIVE.

Para lo anterior, debera establecer si las condiciones facticas
que rodean la importacion de los productos objeto de valoracién
aduanera hacen evidente: i) la relacion entre la mercancia que
se valora y el pago de la regalia y i) que el pago de las licencias
constituye una condicién de venta. En consecuencia, debera
analizar la naturaleza de los sujetos involucrados, asi como las
plataformas contractuales que los conectan (compraventa,
licencia, suministro).

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 3880-2014, 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 tltimo parrafo
del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

i a0
Cecilia Luisa Aylion Quinteros
MAGISTRADA o MAGISTRADA

- A 4
Herna néwero %gmbran"ci -
AGISTRADO
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De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

( <
: ~~Gustayo-Gareig Brito
P ﬁ!pENTE \ SECRETARIO

Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacién Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio de 2016

Proceso: 267-1P-2015

Asunto: Interpretacién Prejudicial

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

Expediente interno
del Consultante: 2003-00286-01

Referencia: Patente c[e invencion: COMPOSICION DE AEROSOL
FARMACEUTICO. (Accién de Nulidad)

Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1648, recibido el 2 de junio de 2015, mediante el cual la Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
la Republica de Colombia, solicita Interpretacion Prejudicial de los Articulos 14
y 18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el Proceso Interno 2003-00286-01; v,

E!l Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante: CHIESI FARMACEUTI S.P.A.

Parte contraria: LA NACION COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 48 de 62

g

v

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Hechos Relevantes

El 12 de junio de 1998, CHIESI FARMACEUT! S.P.A. (en adelante
CHIESI) presentd solicitud! de patente de invencion titulada
"COMPOSICION DE AEROSOL FARMACEUTICO".

La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC),
mediante auto 1472 de 2000, indicod que la solicitud reunia los requisitos
de forma y ordend su publicaciéon en la gaceta, luego de lo cual no se
presentaron oposiciones.

La SIC formuld objeciones a la solicitud, las cuales el demandante
asevera haber subsanado a tiempo.

El 30 de octubre de 2002, mediante Resolucién 34892, SIC denegd la
patente al considerar que carecia de nivel inventivo conforme a lo
dispuesto en el Articulo 18 de la Decisidon 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, pues el objeto de la solicitud resulta obvio para una
persona del oficio de nivel medio, por lo que es evidente que se deriva del
estado de la técnica, conclusién a la que llega la autoridad sobre la base
de las siguientes anterioridades:

N° | Documento Titulo Fecha de
publicacion
1 DE “Preparacion en aerosol y uso de 21.01.93

4123663 | un propelente para ésta”

2 | EP 0372777 | "Formuiaciones de aerosoles 13.06.90
medicinales”

CHIES| presenté recurso de reposicion, mismo que fue atendido
mediante Resolucion 3435 de 14 de febrero del 2003, que confirmé el
acto administrativo inicial.

El 21 de noviembre de 2003, CHIESI presentd demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la Republica
de Colombia, contra las Resoluciones 34892 y 3435 expedidas por SIC.

El 2 de marzo de 2004, la SIC presentd su contestacion a la accién de
nulidad, defendiendo la legalidad de los actos administrativos.

Mediante providencia de 24 de abril de 2013, la Seccidén Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Reptblica de Colombia resolvié suspender el proceso y remitir al Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretacion
Prejudicial.

1 Expediente Administrativo 98-33837,
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

Argumentos contenidos en la accion de nulidad

CHIESI en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

El objeto de la invencién denegada si cuenta con el nivel inventivo
requerido por el Articulo 18 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina. El hecho de que los resultados o los medios
reivindicados ya sean conocidos no resta el nivel inventivo. En esa
medida se considera que a pesar de que con anterioridad existieran otras
férmulas de aerosoles medicinales, una persona con un conocimiento
medio en la materia no podia deducir de manera obvia el procedimiento
desarrollado en la solicitud.

Anteriores formulaciones utilizan sistemas de propulsores para superar
los problemas de estabilidad, mientras que en la solicitud se resuelven
ademas los problemas terapéuticos derivados de un ingrediente de baja
volatilidad que afecta la masa aerodinamica de las particulas que llegan al
pulmon.

La invencion provee una ventaja técnica que no habia sido conocida en el
estado del arte consistente en la utilizacion de un componente de baja
volatilidad que aumenta el diametro de masa promedio de la formulacién
sin necesidad de modificar la apertura de la valvula de dosificacion.

Anteriores formulaciones abarcan desde la via de administracién
pulmonar hasta la tépica, mientras que la solicitud corresponde a un
problema muy especifico que es la formulacion de un aerosol con un
aplicador de dosis media para administracién por via pulmonar.

En conclusion, la composicion objeto de la solicitud de patente presentada
por CHIESI, tiene nivel inventivo e implica la superacion del estado de la
técnica, pues ninguna persona versada en la materia hubiera utilizado las
ensefnanzas de las anteriores formulaciones para llegar a la
COMPOSICION DE AEROSOL FARMACEUTICO.

Argumentos de la contestacion a la accion de nulidad

La SIC en su contestacion a la demanda expresa, en lo principal, los
siguientes argumentos:

La invencion objeto de solicitud carece del nivel! inventivo necesario
motivo por el cual se nego la patente, ya que segun la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, el estado de la técnica comprende
todo lo que haya sido accesible al publico antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente y que para que una invencion
cuente con el nivel inventivo es necesario que no se hubiere derivado de
manera evidente del estado de la técnica.
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4.2

4.3.

4.4,

Una formulacién anterior, contempla también composiciones en forma de
solucion, por lo tanto todo tipo de argumento respecto al tamano de la
particula queda automaticamente desvirtuado por lo que se esta hablando
en ambos casos de la misma forma de presentacion, es decir, soluciones.

La formula anterior, ademas de sustituir los CFC por HFC, ensefia de
manera clara la importancia de incluir agentes de baja volatilidad,
menores que la de los gases propelentes como los aceites naturales,
acido oleico, lecitinas etc., para proporcionar a la solucién una mejor data
de entrega, para que sea equivalente a la proporcionada por aquellas que
incluyen CFC’s.

Ya existe formula para solucionar el problema de mejorar la entrega de
medicamentos al pulmén mediante soluciones que contienen un
ingrediente de baja volatilidad que es responsable de dicha actividad
mejorada. Por lo tanto, el resultado del examen de patentabilidad
realizado, soportado en los conceptos técnicos que en el mismo figuran,
concluye sin duda alguna que la invencién sometida a estudio carece de
nivel inventivo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de la Replblica de Colombia, solicité la Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 14 y 18 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

No se interpretaran las normas antes aludidas pues en la fecha de
presentacién de la solicitud de registro de patente de invencion se
encontraba vigente la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena.

De oficio se interpretaran los Articulos 1, 2, 4 y 5 de la antes referida
Decision 3442 y |la Primera Disposicion Transitoria de la Decision 486° por

“Arifcufo 1.- Los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones sean de producios o de
procedimientos en lodos los campos de la lecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel invenlivo y sean
susceplibles de aplicacion industrial,

Articulo 2.- Una invencion es nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica.

E£! estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcitn escrila u oral,
por una utilizacidn o cualquier olro medio antes de la fecha de presenlacién de la solicilud de patenle o, en su
caso, de la prioridad reconocida.

Stlo para el efeclo de la determinacion de la novedad, también se considerard, dentro del estado da la técnica, el
contenido de una solicitud de patente en trémite ante la oficina nacional compelente, cuya fecha de presentacion
o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se esluviese examinando,
siempre que dicho conlenido se publique.

(..}

Ariculo 4.- Se considerard que una invencion liene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmenle
versada en lz malena técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese denvado
de manera evidente del estado de Ia técnica.
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C.

ser procedente en relacién con el presente caso.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La norma comunitaria en el tiempo.

Concepto de invencién y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel
inventivo y la susceptibilidad de aplicacion industrial.

Nivel inventivo y el técnico medio en la materia. El estado de la técnica.

El nivel inventivo en relacion con la utilizacion de elementos conocidos.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
La norma comunitaria en el tiempo

La Sala consultante solicité la Interpretacion Prejudicial de los articulos 14
y 18 de la Decision 486. Como la solicitud se presento el 12 de junio de
1998, es decir, mientras se encontraba en vigencia la Decisién 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, no resulta pertinente realizar la
interpretacion solicitada, pero si procede interpretar aquellas normas
aplicables en la resolucién del proceso interno de conformidad con la
Decisién comunitaria vigente a la fecha de la presentacion de la solicitud
de patente. En consecuencia, es necesario abordar el tema de la
aplicacién de la norma comunitaria en el tiempo y para hacerlo debemos
revisar el contenido de la Primera Disposicion Transitoria de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente:

“(...) PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial vélidamente
concedido de conformidad con Ia legislacion comunitaria anterior a la
presente Decision, se regird por las disposiciones aplicables en la
fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de
vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial
preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta Decision.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y
prérrogas se aplicaran las normas contenidas en esta Decision.

Articulo 5.- Se considerar que una invencion es susceplible de aplicacion indusirial cuando su objeto puede ser

producido o utilizado en cualquier lipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad
producliva, incluidos fos servicios”,

“(...} PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial vélidamente concedido de conformidad con la legisiacion
comunitaria anterior a la presente Decisidn, se regird por las disposiciones aplicables en la fecha de su
olorgamienio salvo en lo que se reffere a los plazos de vigencia, en cuyc caso los derechos de propiedad
industrial preexistentes se adecuardn a lo previsio en esla Decision.

En lo relativo al uso, gocs, obligaciones, licencias, renovaciones y promogas se aplicaran las normas conlenidas

en esla Decision.

Para el caso de procedimientos en trdmite, la presente Decision regirs en las elapas que atn no se hubiesen

cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.



”

Para el caso de procedimientos en tramite, la presente Decision
regira en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia’”.

1.2. El Tribunal en sus pronunciamientos* ha garantizado la seguridad juridica,
y en los casos de transito legislativo ha diferenciado los aspectos de
caracter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las
normas, sefalando de manera reiterada que la norma comunitaria de
caracter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectara derechos
consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Un derecho de propiedad industrial validamente concedido es un derecho
adquirido y en razén de la seguridad juridica, una norma posterior no
debe modificar una situacion juridica anterior®.

1.3. Por ello, en el ambito de la propiedad industrial, de conformidad con la
Disposicién Transitoria Primera de la Decision 486 y en razon de la ultra
actividad de la Ley, la norma anterior, aunque derogada, continta
regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que
quiere decir que la eficacia de la ley derogada continia hacia el futuro
para regular situaciones juridicas anteriores que tuvieron lugar bajo su
imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas
con el uso, renovacion, licencias, prérrogas y plazo de vigencia se rijan
por la nueva ley.

1.4. Contrariamente, las normas de caracter adjetivo o procesal se
caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su
aplicacion procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su
entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a
partir de ese momento.

1.5. En conclusion, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud
de patente de invencién ha sido derogada y reemplazada por otra en el
curso del procedimiento correspondiente, aquella norma serd la aplicable
para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se
exigen para el otorgamiento de la patente.

1.6. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de
entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas
regulaciones de tal caracter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones
de caracter procesal tendran aplicacion inmediata respecto de las etapas
del tramite administrativo pendientes de realizar.

1.7. De la solicitud de interpretacion prejudicial remitida por el consultante y de
los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de

& Como en el caso de la Interpretacion Prejudicial del 4 de sepliembre de 2013, deniro del Proceso 119-1P-2013.

s Proceso 114-1P 2003. interpretacion Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gacefa Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enerc del 2004.
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2.1,

2.2.

invencién “COMPOSICION DE AEROSOL FARMACEUTICO”, se efectud
cuando estaba vigente la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena y, por lo tanto, es esta la norma sustancial que debe aplicar la
Corte consultante.

Concepto de invencion y requisitos de patentabilidad: !a novedad, el
nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicacién industrial

En el Proceso Interno, CHIESI presento solicitud de patente de invencion
titulada "COMPOSICION DE AEROSOL FARMACEUTICO", misma que
fue denegada por la SIC, considerando que las reivindicaciones no
cumplian con el nivel inventivo exigido en el articulo 18 de la Decision
486, debido a la preexistencia de anterioridades. En relacién con lo
manifestado por la SIC y en atencion a lo analizado en el numeral 1.8
precedente, se procedera a analizar el contenido del articulo 4 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

“Articulo 4.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo,
si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
fécnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”

La doctrina especializada ha establecido algunos conceptos en torno a lo
que debe ser considerado como invencion, entre los cuales puede
mencionarse aquel segun el cual “la invencion es una idea que consiste
en una regla para el obrar humano en la que se indica la solucién para un
problema técnico".”

Este Tribunal, por su parte, ha sostenido® que el concepto de invencion,
comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como
consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance
tecnologico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de
la técnica’-, y ademas sean susceptibles de ser producidos o utilizados a
escala industrial.

Por otra parte, en cuanto a los requisitos que deben ser cumplidos para la
obtencién de una patente de invencion, estos se encuentran establecidos
en los Articulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decision 344.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1 de la antes
aludida Decision, para que un invento sea considerado patentable debe

E! contenido de esta norma es de Igual tenor literal que el Articulo 18 de la Decisidn 486 de la Comision de la
Comunidad Andina,

OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invencion y las
excepciones a la palenlabilidad en la Decision 486 del Acuerdo de Carlagena”. Mayo de 2001. CORPIC. P4g.45
cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisilos positivos de patentabiiidad en el derecho alemdn”. Madrid 1969, pp.
73 y siguientes.

A modo de referencia revisar la senlencia diclada en el expediente N* 21-1P-2000, def 21 de oclubre de 2000,
publicada en la G.O.A.C. N* 631, del 10 de enero da 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA"
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2.3.

24.

ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacion
industrial.

La novedad de la invencion

El profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso
cuando la relacién de causa efecto, entre el medio empleado y el
resultado obtenido no era conocido®.

Segun lo establecido en el Articulo 2 de la misma Decision, el requisito de
novedad exige que la invencién no esté comprendida en el estado de la
técnica.

Se define al estado de la técnica, como el conjunto de conocimientos
tecnologicos accesibles al plblico antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Este concepto estad estrechamente relacionado con la divulgacion del
invento y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que
fundamentalmente se constituye en base del estudio de las caracteristicas
o condiciones innovadoras de aqueél.

En aplicacion de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invencion,
de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha
encontrado al acceso del publico por cualquier medio, con independencia
del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del nimero
de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas
hayan obtenido, salvo los supuestos de excepcion previstos en el articulo
3 de la Decision 344.

El Tribunal Andino, en relacién con la novedad, ha manifestado que el
Articulo 2 establece los siguientes criterios: a) es lo que no esta
comprendido en el estado de la técnica (divulgacion cualificada); o, b) es
lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al publico en cualquier
lugar (divulgacion simple y novedad absoluta). La divulgacion puede ser
oral o escrita, puede resultar de!l uso o explotacién, o producirse por
cualquier otro medio. Esta divulgacion debe ser detallada y, en todo caso,
suficiente para que una perscna del oficio pueda utilizar esa informacién
para ejecutar o explotar la invencion. Por otra parte, cuando un invento
esta en uso o explotacién es porque ya fue patentado o porque es del
dominio publico. En estos casos el invento objetivamente perdié su
novedad.'®

En este marco, el Tribunal ha establecido las siguientes reglas, como
determinantes de la existencia o no de novedad en un invento:

12

ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editado por
Abeledo Perroi. 1997. Pag. 150

Revisar como referencia el Proceso 6-/P-89 (G.O. N° 50 de 17 de diciembre dg 1989).
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2.5.

2.6.

2.7.

“a) Concretar cuél es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente,
para lo cual el examinador técnico debers valerse de las
reivindicaciones, que en ultimas determinaran este aspecto.

“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparacion
entre la invencion y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en
1a fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

“c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica
(anterioridades) en la fecha de prioridad.

“d) Finalmente debera compararse la invencion con la regla técnica”. !

Siguiendo la doctrina espaiiola, liderada por José A. Gomez Segade y
Carlos Fernandez-Névoa, podemos afirmar (..} que la patente se
conceders sélo si la invencién contenida en la solicitud corresponde a un
aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnoldgico en
beneficio general, es decir si tal invencion es nueva y hace aporte positivo
a dicho enriquecimiento. Al tenor del articulo 2° de la Decision 344, vemos
que se ha consagrado una presuncion iuris et de iure que no permite
prueba en contrario, pues si se determina que una invencion esta
comprendida en el estado de la técnica, no sera nueva y por ende no
podra ser patentable”. 12

Finalmente habra de considerar que en el estado de la técnica, en
ocasiones a un elemento se le puede asignar nombres distintos pero sus
caracteristicas son las mismas, en consecuencia se afecta la novedad.
Este seria el caso de “dentifrico” o “pasta dental" que en general no
podrian presentar caracteristicas técnicas distintas.

Del nivel inventivo

El articulo 4 de la Decision 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta,
que éste se considera que existe (...) si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera
evidente del estado de la técnica’.

Segun el tratadista José Antonio Gomez Segade, el inventor debe
acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado
por una patente; en tal sentido, sélo si la invencion fruto de su
investigacion y desarrollo creativo constituye (...} un salto cualitativo en la
elaboracion de la regla técnica”, actividad intelectual minima que le
permitira que su invencién no sea evidente (no obvia) del estado de la

1"

12

Proceso 12-IP-98. Seniencia de 20 de mayo de 1998. G.O.A.C. N° 428 de 16 de abnl de 1999. Patenle:
“Composiciones detergentes compactas con alta aclividad celulosa”.

GOMEZ SEGADE, José Anlonio y FERNANDEZ NOVOA, Carlos; La Modemizacién del Derecho espaitol de
Palentes, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid-Espafia, 1985, Pag. 69.
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2.8.

2.9.

3.1

técnica, le posibilitara alcanzar tal propdsito. Es decir que, con el requisito
del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de
un elemento que le permita concluir que a la invencion objeto de estudio
no se habria podido llegar a partir de los conocimientos tecnicos
existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la
invencion se constituye en un “paso” mas alla de lo existente.

En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideracién de dos
elementos:

a) Elestado de la técnicay,

b} La persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya
proteccién se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a
cabo de la respectiva descripcion, debe determinar si dicha
innovacion es o no susceptible de ser legalmente patentada.

De la susceptibilidad de aplicacion industrial.

Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una
patente debe ser susceptible de aplicacién industrial, es decir, que pueda
ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios,
como lo manifiesta el Articulo 5 de Decision Andina 344.

Este requisito de la invencion encuentra su justificacién en el hecho de
que la concesion de una patente estimula el desarrollo y crecimiento
industrial, procurando beneficios econdmicos a quienes la exploten, por
esto, sdlo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan
ser llevadas a la practica.!®

En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante debera
verificar si la SIC tomo en cuenta que en toda solicitud de invencién la
novedad, el nivel inventivo y la aplicacién industrial, constituyen requisitos
absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia
para el otorgamiento de una patente de invencion, sea de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia.

Nivel Inventivo y el técnico medio en la materia. El estado de la
técnica

En el Proceso Interno, la sociedad demandante en su accion de nulidad
manifesté que “(...) fa composicion de la solicitud de patente (...) tiene
nivel inventivo y, contrario a lo que se afirma en los actos acusados
implica la superacién del estado de la técnica, pues ninguna persona
versada en la materia hubiera utilizado las enserianzas de las anteriores
formulaciones para llegar a la COMPOSICION DE AEROSOL
FARMACEUTICO". (...) a pesar de que con anterioridad existieran otras
férmulas de aerosoles medicinales, una persona con un conocimiento

]

Proceso 46-1P-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en Iz Gacela Oficial del Acuerdo de Carlagena N°
2108, de 22 de octubre de 2012

10
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3.2.

3.3.

medio en la materia no podia deducir de manera obvia el procedimiento
desarrollado en la solicitud”, mientras que, por otra parte, la SIC en su
contestacion a la demanda de accion de nulidad afimé que  “(...) el
estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al publico
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente y que para
que una invencion cuente con el nivel inventivo es necesario que no se
hubiere derivado de manera evidente del estado de la tecnica”.

El nivel inventivo exige que una invencién de un salto cualitativo en
relacion con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el
Articulo 4 de la Decision 344 que presupone el requisito de nivel inventivo
al establecer que la invencion goza de dicho nivel al no derivar de manera
evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona
entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se
hubiese podido llegar de manera evidente a la solucién técnica que
presenta la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto
medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio
y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Resulta pertinente, a los efectos del articulo 4 de la Decision 344, definir
qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se
debe entender por nivel inventivo.

Lo obvic es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo (...}
que se encuentra o pone delante de los gjos, muy claro o que no tiene
dificultad”. Lo evidente consiste en la “(...) certeza clara y manifiesta de Ia
que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda™*.

Esta circunstancia debera ser analizada por el experto en la materia
técnica quien es la “figura ficticia a la que se recurre con el propésito de
obtener un parametro objetivo que permita distinguir la actividad
verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratara de una persona
normalmente versada en el ambito tecnolégico a que se refiere el
pretendido invento. Su nivel de conocimientos es mas elevado en
comparacion con el nivel de conocimientos del publico en general, pero
no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente
calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios,
pero no especializados™?

Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por las
reivindicaciones se procedera a verificar si realmente existen diferencias
entre estas y el estado de la técnica mas cercano (documentos patentes y
no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANCLA. Vigésima Segunda Edicion. ESPASA. Madrid, Espada. 2001,

"DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA ¥ 0OBVIQ" Tomos 5y 7. Pags. 686 y 1069.

thidem
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criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan
existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no.

Las Oficinas de Patentes deberan realizar un analisis objetivo del nivel
inventivo que debe poseer la solicitud de la patente, por lo tanto el tecnico
medio en la materia, o aquel sujeto formado en un area técnica con
conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, aplicara
algunos criterios entre ellos:

“ - El analisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad
que ftendria un genio o un personaje con un conocimiento e
instruccion mas alla de la “media normal” en la materia que se
trate. Esto tiene una importante razon: se esta buscando que
no exista “obviedad”, y esto sélo se logra si se parte de
conocimientos estandares para una persona de oficio en el
campo técnico respectivo.

- El analisis del nivel inventivo en relacion con la figura del
técnico medio en la maleria, impone la ‘ficcion” para el
examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia
al momento de la solicitud de la patente de invencion o de la
fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se
debe generar un mecanismo idéneo para que eslo se logre, es
decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer
toda una ambientacion adecuada, de conformidad con la
situacion del arte al momento de la solicitud, para que un
técnico de "hoy en dia” pueda retrotraerse facilmente a dicho
momento. Por lo tanto, el analisis de patentabilidad debe
mostrar claramente el mencionado analisis retrotraido del nivel
inventivo”.76

Por otra parte y sobre el mismo tema, el Manual para el Examen de Solicitudes
de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises
de la Comunidad Andina, sostiene:

“ La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de
la técnica en su conjunto existe alguna indicacion que lleve a la
persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado
de la técnica mas cercano para resolver el problema técnico, de
tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el
tenor de la(s) reivindicacion(es).

Una informacién técnica tiene siempre que ser considerada en
su contexto, no debe exiraerse ni interpretarse fuera de éste.
Es decir, que la caracteristica técnica que se esta analizando
debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la

18

Proceso 73-1P-2014 del 25 de agosto de 2014 Caso: Patente: “TABLETAS DE OXACARBAZEPINA
RECUBIERTAS DE UNA PELICULA Y METODO PARA LA PRODUCCION DE ESTAS FORMULACIONES”.

12
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persona versada en el oficio consideraria de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la busqueda de anterioridades se
efectiia a posterior, tomando como punto de partida la misma
invencién. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo
intelectual de colocarse en la situacién que ha tenido que
afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en
un momento en que la invencion no era conocida, es decir
antes de la invencion.

La invencién reivindicada tiene que considerarse en Su
conjunto. Si consiste en una combinacion de elementos no es
valido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues Ia
invencion puede estar en la relacion (caracter técnico) entre
ellos. La excepcion a esta regla es el caso de yuxtaposicion en
el que los elementos se combinan sin que haya relacion técnica
entre las distintas caracleristicas.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes
preguntas:

- ¢estaba un técnico con conocimientos medios en la materia
en condiciones de plantearse el problema?;

- ¢de resolverio en la forma en que se reivindica; y
- ¢de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel
inventivo”.17

El estado de la técnica

3.4. En cuanto al primer elemento, Daniel Zuccherino ha sostenido que 7...) El
estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han
hecho publicos antes de la fecha de presentacion de la patente. (...) »18

En este sentido, el estado de la técnica comprende toda la informacion
divulgada {patente y no patente) que haya sido accesible al publico por
cualquier medio y en cualquier lugar aun cuando éste no se hubiere
enterado efectivamente de dicho contenido.

3.5. Se recalca también, que la Oficina Nacional Competente no debe tener
duda alguna acerca de la patentabilidad del respectivo invento, proposito
para el cual debe utilizar todos los medios posibles a su alcance, siendo
el informe sobre el estado de la técnica la pieza mas importante para que
esa Autoridad proceda a la concesién o a la denegacion de patentes.

¥ bidem
" Ibidem

Nz “
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4. El nivel inventivo en relacién con la utilizacion de elementos
conocidos

4.1. CHIESI en su escritc de accion de nulidad afirma que a pesar de que con
anterioridad existieran otras formulas de aerosoles medicinales, una
persona con un conocimiento medio en la materia no podia deducir de
manera obvia el procedimiento desarrollado en la solicitud, que anteriores
formulaciones utilizan sistemas de propulsores para superar los
problemas de estabilidad, mientras que en la solicitud se resuelven
ademas los problemas terapéuticos derivados de un ingrediente de baja
volatilidad que afecta la masa aerodinamica de las particulas que llegan al
pulmén, que se provee una ventaja técnica que no habia sido conocida en
el estado del arte consistente en la utilizacién de un componente de baja
volatilidad que aumenta el diametro de masa promedio de la formulacion
sin necesidad de modificar la apertura de la vélvula de dosificacion, y
agrega que anteriores formulaciones abarcan desde la via de
administracion pulmonar hasta la topica, mientras que la solicitud
corresponde a un problema muy especifico que es la formulacion de un
aerosol con un aplicador de dosis media para administracion por via
pulmonar.

4.2. Por tal motivo, se abordara el tema del nivel inventivo en relacion con la
utilizacion de elementos conocidos o descritos en el estado de la técnica
mas cercano.

La combinacion o mezcla de medios o elementos conocidos implica que
el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de
patentar es una combinaciéon o una simple agregacién de elementos. Al
efecto, vale la pena citar que:

“Se podria diferenciar la combinacion de elementos de la simple
agregacion. La primera es la sinergia de los elementos de forma fal que
se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el
nuevo elemento sélo es resultado de dicha combinacién sin que puedan
determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los
elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por
lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una
sinergia o combinacion intrinseca de los elementos™®.

De existir combinacién o mezcla de elementos conocidos, la Oficina de
Patentes no puede concluir instantineamente en la falta de nivel
inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. No resulta
acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes, que de un simple
analisis consistente en que si el producto se genera de elementos
conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo.

" Esta distincion la podemos enconirar en cursos sobre patentes diclados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora,
‘ ;i ) profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la pagina www.dpi bioelica.org/patfondo him
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Una combinacion de elementos conocidos, dependiendo del caso
particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de
aplicacion industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que
establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer
dicho analisis en relacién con cada componente cuando se trata de
patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha
sostenido lo siguiente:

“.(...) ninguna invencion aparece de la nada; por el contrario, toda
innovacién requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados
0 descubiertos por la humanidad, los cuales constituiran la «materia
prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. (...) ser
siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello
signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan
utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el area
técnica comrespondiente. Especificamente en el drea de los inventos
quimicos y biotecnologicos sucede con frecuencia que aplicando
procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para
una persona nommalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del
nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que
dependera de las especiales circunstancias de cada caso".?®

Es conveniente sefialar, que la normativa andina sobre patentes no
consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras
legislaciones como la Ley de Patentes argentina, Articulo 8, inciso f).?!
Pero de ello no surge, como ya se anoto, que con base en las normas que
regulan la materia, “(...) las oficinas de patentes no puedan hacer un
anélisis a la ligera de Ia altura inventiva en casos como el de combinacion
de elementos conocidos para denegar la patente de invencion”.?2

En el caso particular la Corte consultante debera analizar si la SIC
procedié de manera correcta en el analisis de los documentos patente:
DE 4123663 “Preparacion en aerosol y uso de un propelente para esta” y
EP 0372777 “Formulaciones de aerosoles medicinales”, que determinaron
la falta de nivel inventivo de la patente denominada “COMPOSICION DE
AEROSOL FARMACEUTICO” a la luz de los criterios descritos en la
presente interpretacion.

2

2

Proceso N* 21-1P-2000. Interpretacion prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N* 631, de 10 de enero de 2001,

"ARTICULO 6 - No se consideraran invenciones para los efeclos de esia ley:

(..

f) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su vanacién de forma, de
dimensionas o de maleriaies, salvo que se frale de su combinacion o fusién de {al manera que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caraclerfsticas de las mismas sean modificadas
para oblener un resulfado industrial no obvio para un técnico en la materia”.

Proceso 182-1P-2005. Inferpretacién prejudicial de 26 de oclubre de 2005, publicada en la Gacela Oficial del
Acuerdo de Cartagena N*® 1278, de 15 de diciembre de 2005.
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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 2003-00286, la que debera ser
adoptada 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 adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

i

II )

Iy
Cecilia isJ Ay?rcﬁuinteros

MAGISTRADA

Martha Ruéda Merchan

WYptei—

Hernan mg;onﬁmbfano
MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ia
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secrefari

Dr. Hernan/Rdmerc Zamibr
R/EﬁiB NTE - 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.

16

e ——






