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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de julio de 2016

Proceso: 368-1P-2015
Asunto: Interpretacién Prejudicial
Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y

Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de
Industria y Comercio (Colombia)

Expediente interno

del Consuliltante: 2014-279554

Referencia: Infraccién de derechos de la marca LIFECARE
(mixta)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

VISTOS

El Oficio 1003-182 recibido el 27 de julio de 2015, mediante el cual el Grupo
de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio
de la Republica de Colombia solicita interpretacion prejudicial de los Articulos
155 literales a), ¢) y d) y 192 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina’, a fin de resolver el Proceso interno N° 2014-273554; v,

1 Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. -

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

a) aplicar o cofocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre produclos para
los cuales se ha registrado la marca; sobre producios vinculados a los servicios para los
cuales ésla se ha registrado;, o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de lales produclos;

(.-)

c) fabricar eliquelas, envases, envolturas, embalajes u olros maleriales que reproduzcan o
contengan la marca, asf como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacién
con ef litular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para producios o
servicios idénticos se presumirad que existe riesgo de confusion;

1
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El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admiti6 a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A.

2.1.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.
Demandados: INVERSIONES ROMERO S.A.
Hechos relevantes

Life Care Solutions S.A.S. es titular de la marca LIFECARE (mixta),
vigente desde el 27 de junio de 2014, registrada para distinguir productos
comprendidos en la clase 10?2 de la “Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el
Arreglo de Niza {en lo adelante, {a Clasificacion Internacional de Niza),
asi como servicios en las clases 35°% 42* y 445 de la Clasificacion
Internacional de Niza (Certificado 491514).

7'5:
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“Articulo 192.. El litular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo
de asociacién con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econdmico o
comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de Ia
ampresa del titular.”

“Aparatos e instrumentos quinirgicos, medicos, dentales, miembros, ojos y dientes arfificiales;
articulos ortopédicos; material de sutura; en especial recipientes para la aplicacion de
medicamentos, agujas para uso médico, aparatos de andlisis para uso médico, catéteres,
guantes para uso médico, mobiliario especial para uso médico™.

*Servicios de importacién e implementacion de blenes instrumentales; gestion y control de
negocios relativos a importacion de bienes relacionados con laboratorios de diagndstico médico
y consultorios radloldgicos”.

“Servicio de disefio y de desarollo de software; servicios de investigacion en materia informatica,
en malera de software, servicios de investigacion cientifica, ser vicios de invesligacion
tecnoldgica; licenciamiento y aclualizacion de sofiware®.

“Servicios médico, tratamienlos de higiene y de belleza para personas, asistencia médica,
servicios de dispensarios médicos, servicios médicos de diagndstico especializado, prestacion
de servicios de salud en general, alquiler de equipos médicos, servicios de centro de salud".
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

3.1.

3.2.

Adicionalmente, la demandante Life Care Solutions S.A. alegé que viene
utilizande los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE
CARE y LIFE CARE MEDICAL desde diciembre de 2010.

Inversiones Romero S.A. tiene como objeto social comprar, vender,
producir, fabricar, importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo
de preparaciones y productos farmacéuticos, quimicos, biologicos,
drogas, medicinas, dispositivos médicos, aparatos de cirugia, elementos
de osteosintesis y ortopedia, equipos médico quirdrgicos, materiales de
sutura, curacion, material de radiclogia, etc.

El 13 de febrero de 2015, Life Care Solutions S.A.S. interpuso demanda
por infraccibn de derechos de propiedad industrial ante el
Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) contra Inversiones Romero S.A. {Radicacion
2014-279554).

Inversiones Romero S.A. presentd contestacion a la demanda con fecha
27 de mayo de 2015.

El 19 de junio de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de
la SIC resolvid suspender el proceso a efectos de solicitar ante este
Tribunal la interpretacion prejudicial de los Articulos 155 literales a), ¢) y
d) y 192 de la Decision 486.

Argumentos de la demanda

LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. presenté demanda, entre otros, bajo los
siguientes argumentos:

Inversiones Romero S.A. viene utilizando, sin autorizacion de Life Care
Solutions S.A.S., la marca LIFECARE {mixta), asi como signos similares
a los nombres comerciales LIFE CARE SOLUT!ONS, LIFE CARE y LIFE
CARE MEDICAL, para comercializar los mismos productos que
comercializa la demandante, marcados con la expresion LIFECARE, los
cuales se ofrecen a los mismos consumidores, tales como hospitales,
clinicas, centros de salud, etc.

Inversiones Romero S.A. no cuenta con ningun registro de marca que
contenga la expresion LIFECARE, ni cuenta con permiso o licencia de
Life Care Solutions S.A.S. para hacer uso de !{a marca LIFECARE (mixta)
o de signos similares a los nombres comerciales LIFE CARE
SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL; sin embargo, se
encuentra importandoc y comercializando jeringas desechables
identificadas con e! signo LIFECARE (mixto). Igualmente, alegd que
entre Life Care Solutions S.A.S. e Inversiones Romero S.A. no existe
ningun tipo de acuerdo comercial que faculte a esta dltima a utilizar la
marca LIFECARE (mixta).
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Inversiones Romero S.A. se encuentra actualmente usando en el
comercio la marca LIFECARE (mixta) para identificar productos medicos
idénticos a los que ampara el registro de la marca a favor de Life Care
Solutions S.A.S. La conducta desplegada por Inversiones Romero S.A.
consiste precisamente en la utilizacién no autorizada en el comercio de
la marca LIFECARE (mixta), mediante la reproduccién de la misma en
los empaques y envoltorios de productos.

Argumentos de la contestacion a la demanda

INVERSIONES ROMERO S.A. presenté contestacion a la demanda,
manifestando, en lo principal, lo siguiente:

El primer uso en el comercio de los nombres comerciales LIFE CARE y
LIFE CARE MEDICAL le corresponde a Impémedicas de Colombia
Ltda., el cual data —segun manifiesta— de 2007. Ademas, esta ultima
tenia parte de la propiedad accionaria de la demandante, Life Care
Solutions S.A.S., hasta el momento en que decidi® vender las
respectivas acciones, con anterioridad al registro de la marca LIFECARE
(mixta).

Los derechos conferidos a Life Care Solutions S.A.S. no estan siendo
afectados, en la medida que en la actualidad Inversiones Romero S.A.
no se encuentra usando, comercializando, importando ni promocionando
productos bajo el signe LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL, por lo tanto,
no se configura ninguno de los supuestos de hecho establecidos en el
Articulo 155 de la Decision 486. Si en gracia de discusion se admitiese
que Inversiones Romero S.A. utilizd o explotd la marca LIFECARE
(mixta) en algin momento, ello habria ocurrido con anterioridad a la
fecha del registro de dicha marca a favor de Life Solutions S.A.S.

Inversiones Romero S.A. realizd importaciones de jeringas que se
utilizan para cargar e inyectar soluciones y medicamentos segun
determinacion del médico, asi pues, como se puede comprobar
mediante la verificacion de las declaraciones de dichas importaciones,
las Gltimas importaciones realizadas se llevaron a cabo en 2013, por lo
que no puede afirmarse que la importacién del producto identificado con
la marca LIFECARE (mixta) haya continuado a lo largo del afio 2014
hasta la actualidad.

Inversiones Romero S.A. no usa ni se identifica a si misma, ni a su
actividad comercial, con los nombres comerciales LIFE CARE o LIFE
CARE MEDICAL. De hecho, esta empresa, en todas sus relaciones
contractuales y comerciales con sus clientes, se identifica y es
reconocida como Inversiones Romero S.A. o como Quimed Inversiones
Romero S.A., y no como LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL,
expresiones que tampoco son utilizadas en su material publicitaric.

4
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5. Solicitud de la oficina nacional competente.

La oficina nacional competente solicita que el Tribuna! se pronuncie
respecto de:

a) ¢La titularidad, la proteccion y los efectos de los derechos de
exclusiva sobre el nombre comercial se concentran en {a prueba
que el solicitante acredite sobre su uso? De ser asi, ;qué efectos
tiene el depodsito de un nombre comercial ante la Autoridad
competente?

b) ¢Los tipos de infracciones y los alcances del derecho sobre una
marca y un nombre comercial estan consagrados en el Articulo 155
de la Decision 4867

c) ¢la infraccion del derecho sobre una marca y/o un nombre
comercial se presenta cuando un tercero, sin autorizacion del
titular, usa la marca y/o el nombre comercial en el mercado y dicho
uso es susceptible de generar confusion en los consumidores o en
qué casos adicionalmente se presenta la infraccién?

d) ;Qué pasa cuando los productos identificados con el signo
presuntamente infractor, fueron introducidos en el comercio previo
a la concesion def registro de una marca?

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Autoridad consultante solicita la interpretacion prejudicial de los
Articulos 155 literales a), c) yd) y 192 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina. Procede la interpretacion solicitada®.

8 Decision 486 de [a Comisién de la Comunidad Andina. -

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

a} aplicar o colocar Ia marca o un signo dislintivo idéntico o semejante sobre productos
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, envoliuras,
embalajes o acondicionamientos de tales producios;

{.)

¢) fabricar eliquelas, envases, envolluras, embalajes u oiros maleriales que reproduzcan
o contengan la marca, asi como comercializar o detenlar fales maleriales;

d} usar en ef comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo de
asaciacion con el litular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumira que existe riasgo de confusion;

(..).

“Articulo 192.- El litular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el
& comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo

5
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1.1.

De oficio, se interpretaran los Articulos 154 y 158 de la Decision 4867.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho
al uso exclusivo de una marca.

El nombre comercial. La aplicacion supletoria de los articulos relativos al
derecho al uso exclusivo y sus limites.

Accién por infraccion de derechos. Derecho a impedir que un tercero use
en el comercic un signo distintivo idéntico o similar.

Riesgo de confusién directo, indirecto y de asociacion. Reglas para
realizar e! cotejo de signos.

Comparacion entre signos mixtos.

El agotamiento del derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo.
Preguntas formuladas por la Autoridad consultante (folios 1 y 2).

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Ei
Derecho al uso exclusivo de una marca.

Life Care Solutions S.A.S. manifiesta que Inversiones Romero S.A. ha
usado de manera indebida su marca registrada LIFECARE (mixta). En
tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema.

de asociacién con la empresa del litular o con sus productos o servicios. En ef caso de nombres
comerciales notoriamenta conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econdmico o
comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la
empresa del litular.

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

Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente.”

“Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un tercero realizar aclos
de comercio respecto de un producto protegido por dicho regisiro, después de que ese producto
se hubiese infroducido en el comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra
persona con consentimiento del titular o econémicamente vinculada a él, en pariicular cuando
los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacfo directo con ellos no
hubiesen suirido ninguna modificacién, alteracién o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se enltenderd que dos personas estan econémicamenie
vinculadas cuando una pueda ejercer direcla o indirectamente sobre la olra una influencia
decisiva con respacto a la explolacién de los derechos sobre la marca, o cuando un fercero
puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.”

6
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

De conformidad con lo anterior, se procedera a analizar lo establecido
en el Articulo 154 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor
es el siguiente:

“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira

or el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional
D

competente.”

La disposicion citada establece e! principio “registral® en el campo del
derecho de marcas. Bajo dicho principio basico se soporta el sistema
atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo
sobre las marcas nace de! acto de registro. En efecto, una vez registrada
la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla
general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Asi, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:®

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

b) Negativa (ius prohibendi). esta facultad tiene dos vertientes de
acuerdo a si se esta en el campo registral o en el campo del mercado.

(i) En el campo registral, el titular de la marca tiene la facultad de
impedir que terceros registren una marca idéntica o
similarmente confundible.

(i) En el campo del mercado, el titular tiene la facultad de impedir
que terceros sin consentimiento realicen determinados actos
con su marca.

De conformidad con lo anterior, la Autoridad consultante debe tomar en
cuenta que el titular de una marca podra impedir que cualquier tercero no
autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relacion con
cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de
confusion o de asociacion en el ptblico consumidor.

El nombre comercial. La aplicacion supletoria de los articulos
relativos al derecho al uso exclusivo y sus limites.

En el presente caso, Life Care Solutions S.A. alega asimismo
vulneracion a su derecho al uso exclusivo sobre los nombres
comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE
MEDICAL, los cuales —segin aduce- venia usando en el comercio
desde diciembre de 2010.

Véase, a modo referancial, Procesos 346-1P-2015, p.6.
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Inversiones Romero S.A., por su parte, afirma que el primer uso en el
comercio, y por ende la titularidad, de los nombres comerciales LIFE
CARE y LIFE CARE MEDICAL le corresponderia a Impdmedicas de
Colombia Ltda., el cual dataria —seguin manifiesta— de 2007. En tal virtud,
el Tribunal estima necesario desarrollar el tema propuesto.

El Articulo 190 de la Decision 486 entiende al nombre comercial® como
“cualquier signo que identifique a una actividad economica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil {...)", por lo que se puede
afirmar que el nombre comercial identifica a una persona natural o
juridica en el ejercicio de su actividad econ6mica, dentro del giro
comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras
idénticas o semejantes en la misma rama de actividad'0.

En relacion con el nombre comercial, cabe la posibilidad que se tome la
decision de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la
Oficina Nacional Competente'!. Del mismo modo, cabe la posibilidad
que se tome la decision de proceder a su registro. Este es el supuesto
contemplado especificamente en el Articulo 19372 de la Decision 486.

En cualquier caso, segun el Articulo 191 de la Decision 486, el derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendra

10

Adicionalmente, es preciso comentar, a titulo ilustrativo, que del enunciado del Articulo 2,
apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercic — Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizacion Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Mamruecos, el 15 de abril de 1994 —
se desprende que la proteccion de los nombres comerciales, exigida especificamente por el
Articulo 8 del Convenio de Parls para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 20 de marzo
de 1883, ha sido incorporada al Acuerdo ADPIC.

Convenio de Paris para ia Protecclon de la Propiedad Industrial. -

“Articufo 8.- Nombres comerciales
El nombre comercial seré protegido en todos los pafses de fa Unidn sin obligacion de depdsito o
de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”.

Véase, a titulo referencial e ilustralivo, por ejemplo, el Informe del Organo de Apelacién creado
en el seno de la OMC, Estados Unidos — Articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de
1998, antes citado, apartados 326 a 34; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la
Corte de Justicia de las Comunidades Europeas {CJCE), de 16 de noviembre de 2004, asunto
C-245102, Anheuser-Busch Inc. ¢. Budejovicky Budvar, narodni podnik, apartado 91.

Al raspecto, cabe destacar que el Articulo 191 de la Decision 486 establece: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina
cuando cesa el uso del nombre o cesan las aclividades de la empresa o del establecimiento que
fo usa."”

“Articulo 193.- Conforme a la legislacién interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre
comercial podra registrario o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o
depdsito tendra caracter decfaralivo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirird en los
términos previstos en el articulo 191."

8
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

un caracter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en
el Articulo 193 de la misma Decision.

La aplicacion supletoria de los articulos relativos al derecho al uso
exclusivo y sus limites.

En virtud de que en el proceso interno se alega violacion del derecho al
uso exclusivo sobre los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS,
LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, cuya titularidad pretende Life Care
Solutions S.A., y discute Inversiones Romero S.A., afirmando que la
misma le corresponderia a Impomédicas de Colombia Ltda., este
Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema.

El Articulo 192 de la Decision 486 establece lo siguiente:

“Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a
cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o
similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo de
asociacion con la empresa del titular 0 con sus productos o
servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente
conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dano econémico
o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del
prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en Ios articulos
1565, 1586, 157 y 158 en cuanto corresponda.”

El segundo parrafo del Articulo 192 realiza una remision al articulado
correspondiente al uso exclusivo sobre una marca y sus limites. Al
disponer la aplicacion supletoria de los citados articulos, lo establecido
en los mismos respecto a las posibles infracciones del derecho al uso
exclusivo de una marca, asi como los alcances de este derecho, son
aplicables al nombre comercial, en _cuanto se corresponda con la
naturaleza de! nhombre comercial.

En efecto, los alcances de! derecho al uso exclusivo sobre una marca o
un nombre comercia! se encuentran definidos por lo establecido en los
Articulos 155, 156, 157 y 158 de la Decision 486, debiendo adaptarse el
citado articulado a_la_naturaleza del nombre comercial, “en cuanto

corresponda”.

2.10. En tal virtud, los supuestos de uso indebido de una marca o de infraccion

al derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplados en los
Articulos 155, en concordancia con los actos enumerados en el Articulo
156, son extensibles a !a figura del nombre comercial, debiendo
interpretarse el enunciado relativo a “productos para los cuales se ha
registrado la marca” como “productos vinculados a la actividad de la

empresa titular del nombre comercial”.

9
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2.11. Adicionalmente, es preciso destacar la importancia trascendental de la

presuncién de |a existencia de un riesgo de confusion, establecida en
la segunda y Ultima proposicion gramatical contenida en el literal d) del
Articulo 155 (“Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o
servicios idénticos se presumiréd que existe riesgo de confusion®), en
virtud de que la propia disposicion normativa que realiza la remisién
(Articulo 192) establece expresamente que el riesqo de confusién o de
asociacion puede darse con respecto a la “empresa del titular” o en
relacion “con sus productos o servicios”.

2.12.En relacidn con los posibles actos de infraccion del derecho al uso

exclusivo sobre un nombre comercial notoriamente conocido, es
aplicable o dispuesto en los Articulo 155 e) y f), en concordancia con la
lista adicional de actos establecida en el Articulo 156, y de conformidad
con la naturaleza del nombre comercial. Al respecto, es importante
recordar que las referidas disposiciones normativas extienden los
supuestos de uso no consentido a la posibilidad de generar un riesgo de
difucién o de parasitismo, y ya no Unicamente un riesgo de confusion o
de asociacion.

2.13.En suma, el Articulo 192, al disponer, en su segundo parrafo, la

aplicacion supletoria de los Articulos 155, 156, 157 y 158, “en cuanto
corresponda” —-a la naturaleza del nombre comercial-, establece
asimismo los limites al ejercicio al derecho al uso exclusivo de un nombre
comercial. En efecto, la aplicacion supletoria de los referidos articulos
determina el contorno del derecho al uso exclusivo, de conformidad con
los criterios desarrollados precedentemente.

2.14.En el caso concreto, la Autoridad consultante deberda, en primer lugar,

3.1.

determinar qué sociedad realizé el uso primer de los nombres
comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL (Life Care Solutions
S.A.S. o Impomédicas de Colombia Ltda.); y, en segundo lugar, verificar
la comision de la infraccidon alegada, teniendo en cuenta las pautas
desarrolladas en la presente providencia respecto a la extensién de la
aplicacion de los supuestos de infraccion del derecho al uso exclusivo
de una marca a la figura del nombre comercial.

Accion por infraccion de derechos. Derecho a impedir que un
tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.

En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la
demandada, por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo
establecido en el Articulo 155 literales a), c) y d) de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

10
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3.2.

3.3.

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

a)  aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante
sobre productos para los cuales se ha registrado 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;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
maleriales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales

d)  usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

(..)"

Previamente a realizar el analisis de la citada norma, resulta pertinente
sefialar que la accion por infraccion de derechos de propiedad industrial
se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486, y cuenta con
las siguientes caracteristicas:'3

a) Sujetos activos. Dicha condicion recae en:

(iy EIl titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica.

(i) El Estado. Si la legislacién interna lo permite, las Autoridades
competentes de los Paises Miembros pueden iniciar, de
oficio, la accion por infraccion de derechos de propiedad
industrial.

b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la accion:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(i) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera
inminente infringir derechos de propiedad industrial.

La norma citada precisa los actos que no pueden realizar terceros sin
consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de
conformidad con las conductas investigadas en el procedimiento
administrativo de infraccion de derechos de propiedad industrial, se

Véase, a modo referencial, Proceso 346-1P-2015, pp. 8-9.
11
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procede a continuacion a explicar los supuestos de uso indebido
contemplados en los respectivos literales del referido Articulo 155,

3.4. Elliteral a) del Articulo 155 de la Decision 486, previamente citado, plantea
tres supuestos de aplicacion que a continuacion se sefalan:

1. Supuesto | Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca, o sobre productos vinculados a la actividad amparada por
un nombre comercial —0 por una ensefa comercial- previamente

usado en el comercio.

2. Supuesto II: Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos vinculados a los servicios para los
cuales se ha registrado una marca o se ha realizado el primer uso
en el comercio de un nhombre comercial o una ensefa comercial.

3. Supuesto Ill: Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o
semejante  sobre
acondicionamientos de tales productos.

los

envases,

envolturas,

embalajes o

Sujeto activo

Sujeto pasivo

Resumen del
supuesto

- Es titular de
una marca que
distingue
productos.

- Es titular de un

- Usa la marca

directamente sobre
productos.

- Usa el nombre

comercial o la

- Marca protegida para
productos aplicada
sobre productos.

- Nombre comercial o
ensefia comercial

Supuesto | nombre ensena comercial aplicado sobre
comercial o una | directamente sobre | productos vinculados
ensefa productos a la respectiva
comercial. vinculados a la actividad.

actividad de la
empresa.

- Es titular de - Usa la marca sobre |- Marca protegida para
una marca que | productos servicios aplicada
distingue vinculados a los sobre productos.
servicios. servicios que

distingue la marca |- Nombre comercial o

Supuestoll | Es titular de un | protegida. ensfeﬁa comercial
nombre aplicado sobre
comercial o una |- Usa el nombre productos.
ensefna comercial 0 la
comercial. ensefia comercial

sobre productos
vinculados a la
I Ibid., p.5.
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actividad de la
empresa.

- Es titular de - Usa la marca sobre |- Marca protegida para
una marca que | envases, productos o servicios
distingue envolturas, aplicada sobre
productos o embalajes o envases, envolturas,
Servicios. acondicionamientos | embalajes o

nombre - Usa el nombre
Supuesto 1ll come_rcial o una comerc?al o ensefa |- Nomlgre comerc_:ial 0
ensena comercial sobre ensefia comercial
comercial. envases, aplicado sobre
envolturas, envases, envolturas,
embalajes o embalajes o

acondicionamientos
de productos.

de productos.
- Es titular de un

acondicionamientos | acondicionamientos
de productos de productos
vinculados a la vinculados a la
actividad de la respectiva actividad.
empresa.

3.5.

3.6.

3.7.

La aplicacion del literal a) del Articulo 155 presenta dos condiciones
necesarias:

a) El signo distintivo respecto del cual se produce la infraccién puede
estar registrado para amparar productos o servicios.

b) La colocacidon o aplicacion no autorizada del signo —que resulte
idéntico o semejante a la marca o signo distintivo de un tercero—,
tiene que realizarse sobre productos o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Por otra parte, el supuesto contemplado en el Articulo 155 literal c) se
refiere expresamente a ‘fabricar etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi
como comercializar o detentar tales materiales”, es decir, se encuentra
dirigido a impedir actos que supongan reproducir o incorporar la marca
en envases u otros materiales en general, aun para fines no comerciales.

En otras palabras, el Articulo 155 literal ¢) de la Decision 486 comprende
en su enunciado los siguientes supuestos o hipétesis normativas:

a) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; en
otras palabras, el producir o elaborar cualquier material que copie
0 incorpore un signo distintivo de titularidad de un tercero
comportara un uso que requiere la autorizacién del titular.

13
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3.8.

3.9.

b) Comercializar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u
otros materiales que reproduzcan o contengan el signo
distintivo; es decir, cualquier acto de introduccion en el
comercio’® de materiales que copien o incorporen el
correspondiente signo distintivo sera pasible de ser considerado un
uso no autorizado.

c) Detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; en
otros términos, el solo hecho de poseer materiales que copien o
incorporen el respectivo signo distintivo sera susceptible de ser
calificado como uso indebido, siempre que, de las circunstancias
del caso concreto, se pueda inferir la tentativa de introduccién en
el comercio de productos que contengan dichos materiales, por lo
que el acto de detentar tales materiales debe reflejar la intencion
de comercializar los respectivos productos, debiendo encontrarse
dirigido a exceder el ambito de la esfera privada’é.

De otro lado, es de especial interés el comportamiento determinado en el
literal d) del Articulo 155, ya que alli se prevé que el legitimo titular de un
signo distintivo podra impedir que cualquier tercero, que no cuenta con
autorizacion del titular, utilice en el comercio un signo idéntico o similar
en relacion con cualquier producto o servicio, bajo la condicion de que tal
uso pudiese generar riesgo de confusion o de asociacion en el publico
consumidor'’.

El Articulo 155 de la Decision 486 establece los actos que no pueden
realizar los terceros sin consentimiento del titular de un signo distintivo.
Para el caso particular, y de conformidad con la ¢conducta investigada en
el procedimiento administrativo de infraccion de derechos de propiedad
industrial, es de especial interés el comportamiento previsto en el literal d)
del citado articulo, por cuanto alli se dispone que el titular de un signo
distintivo podra impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el
comercio un signo idéntico o similar en relacién con cualquier producto o
servicio, siempre que tal uso pudiese generar riesgo de confusiéon o de
asociacion en el pablico consumidor.

15

Se entiende por “uso en el comercio” al ejercicio de una actividad comercial con animo de lucro
que exceda el ambito de la esfera privada. Véase, a modo referencial e ilustrativo, la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de noviembre de 2002,
asunto C-206/01, Arsenal Football Club plc y Malthew Reed y la Sentencia del TICE de 25 de
enero de 2007, asunto C-48/05, «Adam Opel AG y Autec AG.

ibid.
Véase, por ejemplo, Proceso 346-IP-2015, p.5.
14



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 16 de 69

3.10.Para la configuracion del supuesto de infraccion del derecho al uso
exclusivo sobre una marca ¢ un nombre comercial contemplado en el literal
d) del Articulo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relacion
con cualquier producto o servicio.

a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”, por lo
tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de
acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca o el nombre
comercial infringido (e.g., uso en publicidad, para identificar una
actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras
conductas).

b} La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en
actividades comerciales con animo de lucro que excedan el
ambito de la esfera privada'®.

c) La proteccion conferida excede el principio de
especialidad, por ende, se protegera la marca o el nombre
comercial, aunque el signo usado en el comercio distinga o se
relacione con productos o servicios diferentes a los amparados
por la marca registrada o el nombre comercial respecto al cual
se demostro el primer uso en el comercio.

Posibilidad de generar riesgo de confusion o de asociacion.
Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es
necesario que efectivamente se dé la confusion o la asociacion, sino
que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado'®.

Evento de presuncién del riesgo de confusion. La norma preve
que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada o al nombre
comercial respecto al cual se demostro el primer uso en el comercio,
para distinguir productos o servicios idénticos, se presumira el riesgo
de confusion. Al efecto, los signos en conflicto deben ser
exactamente iguales.

L Véase, al respecto, ut supra pie de pagina 15.
= 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 produclo piense que
esta adquiriendo ofro {confusion directa), o que piense que dicho produclo liene un orgen
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 adquiriflo piense que el produclor de dicho
producto y olra empresa tienen una relacion o vinculacion econémica’. (Interpretacion Prejudicial
de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trémite 70-IP-2008).

15



GACETA OFICIAL m 19/08/2016 17 de 69

3.11.En atencién a lo expuesto, la Autoridad consultante debera establecer

4.1,

4.2.

4.3.

4.4.

cual es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto
de infraccion de derechos de propiedad industrial y, posteriormente,
debera comparar la marca registrada o el nombre comercial respecto del
cual se acreditd el primer uso, con el signo supuestamente infractor, para
luego determinar si en el caso concreto es factible que se genere riesgo
de confusion o de asociacion en el publico consumidor, aplicando los
criterios establecidos por la presente providencia.

Riesgo de confusién directo, indirecto y de asociacion. Reglas para
realizar el cotejo de signos.

En el presente caso, la demandante Life Care Solutions S.A.S. interpuso
denuncia por infraccibn de derechos sobre la base de la marca
LIFECARE (mixta), registrada para distinguir productos meédicos y
quirargicos comprendidos en la clase 10 de Clasificacion Internacional
de Niza, asi como servicios de importacion de este tipo de productos,
servicios de investigacidn cientifica, servicios médicos y otros
relacionados, contenidos en las clases 35, 42 y 44 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

Life Care Solutions S.A. alega, asimismo, vulneracion a su derecho al
uso exclusivo sobre los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS,
LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, los cuales —segun afirma-— venia
usando en el comercio desde diciembre de 2010

Por su parte, la demandada Inversiones Romero S.A. supuestamente
utilizaria el citado signo para comprar, vender, producir, fabricar,
importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo de preparaciones y
productos farmacéuticos, quimicos, biolégicos, drogas, medicinas,
dispositivos médicos, aparatos de cirugia, elementos de osteosintesis y
ortopedia, equipos médico quirargicos, materiales de sutura, curacion,
material de radiologia, etc. En tal virtud, la Autoridad consultante debera
hacer un andlisis de confundibilidad entre los signos en conflicto
mencionados.

La Autoridad consultante, al resolver la controversia, debera examinar si
entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego
determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o
indirecto) o de asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta
en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia
en las raices o terminaciones,; sin embargo, deben tenerse también

Véase, a modo referencial, Proceso 346-1P-20195, p.27.
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4.5.

b)

d)

en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos
confrontados?!.

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusidn sea mas palpable u
obvia?2,

Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante?3.

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

Igualmente, la Autoridad consultante, al proceder a cotejar los signos en
conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?®

a)

b)

La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortogréfica, grafica (o figurativa) y conceptual o
ideologica.

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

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

21

22

2

24

25

Véase, a modo referencial, Procesos 15-1P-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

Ibid.

Ibid.

Véase, por ejemplo, Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

Véase, a modo referencial, Proceso 178-IP-2015, p. 8.
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4.6.

5.2.

5.3.

5.3.1.

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

Orientada la Autoridad consultante por las reglas y pautas antes
expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, determine las
similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de
semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si
el signo empleado por los demandados es similar a la marca de las
demandantes LIFE CARE (mixta) y a los nombres comerciales LIFE
CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL.

Comparacion entre signos mixtos.

Como una de las controversias radica en la confusion entre la marca
registrada base de la denuncia por infraccion LIFECARE (mixta) y el
signo mixto usado por la demandada, es necesario que la Autoridad
consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que estan
conformados por un elemento denominativo y uno gréfico.

En el andlisis de una marca mixta se debera determinar qué elemento,
sea denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la mente
del consumidor. Asi, la Autoridad competente debera determinar en el
caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el
preponderante, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en
cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamafio, color y
colocacion de los elementos graficos, y también si estos dltimos son
susceptibles de evocar conceptos o0 si se trata de elementos
abstractos?®,

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

Si el elemento predominante es el denominativo en los signos
confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de
conformidad con las siguientes reglas para la comparacion entre
signos denominativos:?’

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante

26

7

Véase, a modo referancial, Procesos 423-1P-2015, pp. 8-9 y 129-1P-2015, p.13.

Véase, por ejemplo, Proceso 519-1P-2015, pp. 10-11.
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b)

d)

5.3.2.

b)

5.3.3.

tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen
una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

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

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

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
mas fuerte en la mente del consumidor, pues estc mostraria
c¢6mo es captada la marca en el mercado.

Si resultare que el elemento preponderante de los signos
mixtos es el grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion
para los signos figurativos:28

Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que la
posibilidad de confusidn puede generarse no solamente en la
identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también
en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente
de quien la observe.

Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el trazado y
el concepto, la parte conceptual o ideologica suele prevalecer, por
lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en
su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto & incurrir
en el riesgo de confusion.

Si al realizar la comparacion se determina que el elemento grafico
es preponderante en un signo y en el otro es el denominativo, en
principio no habria lugar a la confusion entre los signos, pudiendo
estos coexistir pacificamente en el ambito comercial,?® salvo que
puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian
incurrir en riesgo de confusion.30

5.4. Sobre la base de los criterios expuestos, la Autoridad consultante debera

determinar el elemento predominante o preponderante de los signos

mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de la marca de titularidad de

28

29

Ibid, p.12.

Véase, a modo referencial, Proceso 129-1P-2015, p. 10.

Véase, en ese senlido, Proceso 178-IP-2015, p. 8, ya citado.
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6.1.

6.2.

la demandante, LIFECARE (mixta) y, el signo empleado por la
demandada, de conformidad con los criterios senalados
precedentemente.

El agotamiento del derecho al uso exclusivo sobre un signo
distintivo.

En el presente caso, Inversiones Romero S.A. no solo alega que el
primer uso en el comercio de los nombres comerciales LIFE CARE
MEDICAL y LIFE CARE le corresponden a Impddemicas de Colombia
Ltda. y que dataria de 2007, sino que incluso esta Ultima tendria parte
de la propiedad accionaria de la demandante, Life Care Solutions S.A.S.
(folio 3237). Adicionalmente, la dltima pregunta formulada por la
Autoridad consultante se refiere directamente al presente tema. En tal
virtud, el Tribunal estima conveniente tratar el tema propuesto.

La figura del agotamiento de derechos, como limite o restriccién al
derecho al uso exclusivo de una marca o un nombre comercial, se
encuentra regulada en el Articulo 158 de la Decision 486, el cual dispone
expresamente lo siguiente:

“Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de
impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto protegido por dicho registro, despuées de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais
por el titular del registro o por otra persona con consentimiento
del titular o0 econdémicamente vinculada a él, en particular cuando
los productos y los envases 0 embalajes que estuviesen en
contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
maodificacién, alteracién o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos
personas estan economicamente vinculadas cuando una pueda
efercer directa o indirectamente sobre la ofra una influencia
decisiva con respecto a la explotacion de los derechos sobre la
marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre
ambas personas.”

6.3. El agotamiento del derecho es el limite establecido a los derechos

conferidos al titular de una marca o un nombre comercial que le impide
a su titular oponerse a la sucesiva comercializacion de sus productos ¢
a obtener rédito econdmico por estas una vez realizada la primera venta
por el titular o por una persona economica vinculada a este. Los
derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su

N

Contestacion a la demanda por parte de Inversiones Romero S.A., parie IV, “Excepciones dea
mérito a las pretensiones”, "Aclaracion general”, p. 4.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

primera venta, después de la cual la mercancia tiene libre circulacion en
un mercado integrado. En consecuencia, el titular pierde todos sus
derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su
distintividad o la calidad del bien®2.

La importacion paralela, por su parte, es aquella que efectia legalmente
un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir,
aquella que se efectua con un producto de marca legitima, pero fuera de
la cadena comercial oficial. No existen razones para prohibir las
importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su
titular, cuando esta importacion es realizada por el titular o con su
consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se
realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones
de imitaciones de la marca original, no podria considerarse que los
derechos del titular original quedan agotados pues se estarian
infringiendo sus derechos de propiedad intelectual®?,

En consecuencia, a la hora de determinar el acaecimiento de una
importacion paralela, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Que la importacion se efectie legalmente, es decir, que recaiga
sobre productos de marca legitima.

b) AQue la importacion se efectie por un importador distinto al
representante o distribuidor autorizado, es decir, por fuera de la
cadena de comercializacion oficial.

En consecuencia, cuando los derechos del titular de una marca o un
nombre comercial se han agotado, este no podra alegar una infraccion
a su derecho de exclusividad frente a una importacion paralela. Al
respecto Tomas de las Heras Lorenzo ha manifestado que: "Las
importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca
por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado
seran libres y los productos importados seran de libre y licito comercio
por los terceros, sin que el litular pueda prohibirlas en base a su derecho
de marcas™.

En estos casos, la autoridad nacional competente debera verificar si el
producto respectivo fue legitimamente introducido en el comercio en
cualquier pais por el legitimo titular — en el Pais Miembro ¢ en el
extranjero— o por un tercero con su consentimiento o economicamente

32

33

En ese sentido, ia interpretacién prejudicial expedida dentro del Proceso 24-IP-2005, p. 10;
citado, entre otros por en el Proceso 37-1P-2015, p. 15.

ibid.
DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. “El agotamiento del derecho de marca" Editorial
Montecorve, Madrid, 1994. p. 33.
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6.8.

6.9.

vinculado a él, con anterioridad al acto que supuestamente infringiria el
derecho exclusivo sobre la marca.

En relacion con el segundo parrafo del Articulo 158, este dispone que
dos sociedades se encuentran econémicamente vinculadas siempre una
pueda ejercer sobre la otra “una influencia decisiva con respecto a la
explotacién de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede
ejercer tal influencia sobre ambas personas”.

En consecuencia, el criterio determinante para determinar la existencia
de vinculacién econdmica entre dos sociedades es la capacidad de
gjercer una influencia determinante con respecto a la explotacién de la
marca o nombre comercial, por parte de alguna de ambas sociedades o
de un tercero con respecto a ambas sociedades.

6.10. En tal virtud, quien alegue la configuracién de la figura del agotamiento

6.11.

7.1.

de derechos como limite al derecho al uso exclusivo sobre una marca o
un nombre comercial debera acreditar la legitimidad en la adquisicion del
producto marcado, es decir, que este fue adquirido originalmente del
legitimo titular de la marca —en el Pais Miembro o en el extranjero— o de
una persona vinculada a él {e.g., cedente, licenciante, proveedor,
franquiciante, aliado estratégico, co-contratista principal, representado,
apoderado, colaborador, etc.).

En el caso concreto, la Autoridad consultante debera determinar, cual
sociedad realizo el primer usc de los nombres comerciales LIFE CARE
y LIFE CARE MEDICAL, es decir, si fue Life Care Solutions S.A.S., o si,
por el contrario, como aduce la demandada, fue Impomédicas de
Colombia Ltda. en 2007, y si estas se encontraban econdmicamente
vinculadas; para asi poder verificar la aplicabilidad de la figura del
agotamiento de derechos como limite al derecho al uso exclusivo sobre
un signo distintivo, como un nombre comercial 0 una marca,
especialmente si esta Gltima habria sido registrada con posterioridad al
primer uso de los precitados nombres comerciales.

Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretacion
prejudicial, se procede a continuacion a responder expresamente cada una
de las preguntas planteadas por la Autoridad consultante:

a) ¢La titularidad, la proteccion y los efectos de los derechos de
exclusiva sobre el nombre comercial se concentran en la prueba
que el solicitante acredite sobre su uso? De ser asi, ;qué efectos
tiene el depdsito de un nombre comercial ante la Autoridad
competente?
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b)

En efecto, la titularidad y el otorgamiento de la proteccién de los
derechos exclusivos sobre un nombre comercial dependera de la
prueba del primer uso que acredite el solicitante. Es decir, quien
alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su
primer uso, de manera que la proteccion otorgada al nombre
comercial se encuentra supeditada a la prueba de su uso en
relacion con la actividad econdmica que distingue.

En virtud del caracter declarativo del registro de un nombre
comercial, establecido en el Articulo 193 de la Decision 486, la
importancia del registro reside en su caracter declarativo, es decir,
en su funcion informativa o de publicidad frente a terceros, asi
como en comportar implicitamente una prueba del primer uso del
nombre comercial, la cual a su vez acreditaria que este no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
de un nombre comercial, contenidas en el Articulo 194 de la citada
Decision.

¢Los tipos de infracciones y los alcances del derecho sobre una
marca y un nombre comercial estan consagrados en el Articulo 155
de la Decision 4867

En efecto, los tipos o0 supuestos normativos de uso indebido de una
marca registrada o un nombre comercial —cuyo titular haya probado
el primer uso en el comercio—, susceptibles de ser impedidos por
su titular, se encuentran contemplados en el referido Articulo 155,
en virtud de la remisién contenida en el segundo parrafo del Articulo
192 de la misma Decisién 486.

En ese sentido, los alcances del derecho al uso exclusivo sobre
una marca o un nombre comercial, basicamente, se encuentran
delimitados por lo establecido en los Articulos 155, 156, 157 y 158
de la Decision 486, debiendo adaptarse el citado articulado a la
naturaleza del nombre comercial, “en cuanto corresponda”.

¢La infraccién del derecho sobre una marca y/o un nombre
comercial se presenta cuando un tercero, sin autorizacion del
titular, usa la marca y/o el nombre comercial en el mercado y dicho
uso es susceptible de generar confusién en los consumidores o en
qué casos adicionalmente se presenta la infraccion?

Es preciso aclarar que la infraccion al derecho al uso exclusivo de
una marca se presenta incluso en casos en los cuales no ha
acontecido aun ninguna introduccion en el comercio (e.g., Articulo
155 literal ¢), y que por ende en principio no serian susceptibles de
generar confusion en el publico consumidor.
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W

d)

Adicionalmente, para la determinacion de la existencia de una
infraccion al derecho exclusivo sobre una marca notoriamente
conocida, ademas de extender el supuesto de uso no consentido a
la posibilidad de generar un riesgo de dilucién o de parasitismo (ya
no unicamente riesgo de confusidn o de asociacion), se toman en
consideracion actos adicionales de uso no consentido, constitutivos
de tales riesgos que tampoco suponen en principio un uso en el
comercio (e.g., Articulo 156 literal b)®.

Como se ha explicado precedentemente, en el caso de los nombres
comerciales, el segundo parrafo del Articulo 192 establece que:
“Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos
165, 156, 157 y 168 en cuanto corresponda”. En ofras palabras, en
virtud a la referida remisién a otro titulo de la norma comunitaria, lo
sefnalado precedentemente respecto a las posibles infracciones del
derecho al uso exclusivo de una marca, son tambien aplicables al
nombre comercial, en cuanto se corresponda con la naturaleza del
nombre comercial.

(Qué pasa cuando los productos identificados con el signo
presuntamente infractor, fueron introducidos en el comercio previo
a la concesion del registro de una marca?

De conformidad con el Articulo 145 de la Decision 4863, los
derechos exclusivos sobre una marca, en un sistema registral de
caracter atributivo de derechos de marcas como el instaurado en la
Comunidad Andina, tienen efectos juridicos Unicamente a partir del
otorgamiento del respectivo registro.

En tal virtud, el titular de la marca no podra ejercer el derecho de
impedir la realizacion de los actos contemplados en el Articulo 155
de la Decision 486 de manera retrospectiva, sino unicamente la
comision o continuacion de estos con posterioridad a la concesion
del correspondiente registro.

Adicionalmente, debera tenerse en consideracién la figura del
agotamiento de derechos de propiedad industrial, contemplada
en el Articulo 158. Es decir, que el registro de una marca no dara
el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio
respecto de un producto protegido por tal registro, después de que
ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier

Vease, al respecto, la interpretacidn prejudicial expedida dentro del Proceso 381-IP-2015,
referencia: infraccidn a la marca REMINGTON (mixia), pp. 9 y ss.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 154.- Ef derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma
ante la respecliva oficina nacional compelente.”
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pais por el titular del registro o por otra persona con consentimiento
del titular o econdmicamente vinculada a €l, en particular cuando
los productos y los envases o embalajes que estuviesen en
contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificacién, alteracion o deterioro.

En ese caso, se debera verificar si el producto respectivo fue
legitimamente introducido en el comercio en cualquier pais por el
titular o por un tercero con su consentimiento o econémicamente
vinculado a él, con anterioridad al acto que supuestamente
infringiria el derecho exclusivo sobre la marca.

En el caso concreto, la Autoridad consultante debera determinar,
cual sociedad realizdo el primer uso de los nombres comerciales
LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, es decir, si fue Life Care
Solutions S.A.S., o si, por el contrario, como aduce la demandada,
fue Impomédicas de Colombia Ltda. en 2007, y si estas se
encontraban econémicamente vinculadas; para asi poder verificar
la aplicabilidad de la figura del agotamiento de derechos como
limite al derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo, como
por ejemplo un nombre comercial 0 una marca, especialmente si
esta Gltima habria sido registrada con posterioridad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada en su
integridad por la oficina nacional consultante, la que debera ser adoptada de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinag, en concordancia con el parrafo
tercero del Articulo 128 de su Estatuto.

La presente interpretacién prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcioén, de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

N /

I f
i1 & )
L s Y
Cecilia Luisa Ayllén Quinteros
MAGISTRADA

L

Heman/&driéro _Z_amlirano
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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.

SECRETARIO

Notifiquese la Autoridad consultante mediante copia certificada y remitase
copia de la presente interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la
Comunidad Andina para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de julio de 2016

Proceso: 369-1P-2015

Asunto: Interpretacion Prejudicial

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia
(Peru)

Expediente interno

del Consultante: 8210-2014

Referencia: Devolucion de tributos pagados por regalias

Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

VISTOS

El oficio 172-2015-SCS-CS recibido el 28 de julio de 2015, mediante el cual la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la Republica del Peru solicita interpretacion prejudicial del Articulo
17 de la Decisién 571 de la Comision de la Comunidad Andina' y a Decision
6.12 a fin de resolver el Proceso interno N° 8210-0014; v,

1

Decision 571 de la Comision de la Comunidad Andina. -
“Articulo 17.- Dudas sobre la veracidad o exaclitud del valor declarado.

Cuando le haya sido presenlada una declaracién y la Administracién de Aduana fenga molivos
para dudar de la veracidad o exactlitud del valor declarado o de los datos o documentos
presenlados como prueba de esa declaracién, la Administracién de Aduanas solicilarén a los
importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complamentarios, que demuestren
que el valor declarado representa la canlidad tolal realmente pagada o por pagar por las
mercanclas importadas, ajusiada de conformidad con fas disposiciones del articulo 8 def Acuerdo
sobre Valoracién de la OMC.

El valor en aduana de las mercancias importadas no se determinaré en aplicacion de método del
Valor de Transaccion, por falla de respuesta del imporiador a estos requerimientos o cuando las
pruebas aporfadas no sean idéneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del
valor en la forma antes prevista’.

Decisioén 6.1 del Comité de Valoracion en Aduana de la Organizacion Mundial de Aduanas.

1
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El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Superintendencia Nacional de Administracion
Tributaria — SUNAT

Demandado: COLGATE PALMOLIVE PERU S.A.

Tercero interesado: Procurador Publico del Ministerio de

Economia y Finanzas {Republica del Peru)

“El Comilé de Valoracion en Aduana

Reafirmando que el valor de transaccion es la base principal de valoracién de conformidad con
el Acuerdo relalivo a la Aplicacion del articulo Vil del GATT de 1994 (denominado en adelante el
wAcuerdor);

Reconociendo que la Adminisiracion de Aduanas puede tener que enfreniarse a casos en que
existan motivos para dudar de la veracidad o exactifud de los datos o documentos presentados
por los comerciantes como prueba de un valor declarado;

Insistlendo en que al obrar asl la Administracién de Aduanas no debe causar perjuicio a los
intereses comerciales legllimos de los comerciantes;

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

Decide lo siguiente:

1. Cuando le haya sido presentada una declaracion y la Adminisiracién de Aduanas tenga
molivos para dudar de la veracidad o exactilud de los datos o documentos presentados
como prueba de esa declaracion, la Administracion de Aduanas podra pedir al importador
que proporcione una explicacion complementaria, asi como documenlos u olras pruebas,
de que el valor declarado representa la canlidad total efectivamente pagada o por pagar
por las mercancias importadas, ajusiada de conformidad con las disposiciones del articulo
8. Si, una vez recibida la informacion complementaria, o a falta de respuesta, la
Administracion de Aduanas tiene aun dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud
del valor declarado, podra decidir, teniendo en cuenta las disposiciones def articulo 11,
que el valor en aduana de las mercancias importadas no se puede deferminar con arreglo
a las disposiciones del articulo 1. Antes de adoptar una decision definitiva, la
Administracion de Aduanas comunicara al importador, por escrito si le fuera salicitado,
sus motivos para dudar de la veracidad o exaclitud de los datos o documentos
prasentados y le dara una oporiunidad razonable para responder. Una vez adoptada la
decision definitiva, Ia Administracion de Aduanas la comunicara por escrito al importador,
indicando los molivos que Ia inspiran.

2. Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legilimo que un Miembra asista a olro Miembro en
condiciones rutuamente convenidas’.

2
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

Hechos relevantes

Mediante Declaraciones Unicas de Aduanas (DUAs), en el afio 2004,
Colgate-Palmolive Perti S.A. destind al régimen de importacion definitiva
diversas mercancias, adicionando a su valor de transacciéon y, en
consecuencia, a su base imponible, el importe a regalias.

Mediante solicitudes de devolucion de tributos pagados indebidamente
0 en exceso, presentadas a la Administracion Aduanera, manifestd que
los tributos diferenciales resultantes los canceld con el propésito 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 Recaudacion Aduanera (IFGRA) le habia
notificado requerimiento del pagc de tributos, intereses y multas,
imputandole el haber omitido declarar dicho concepto de regalias®.

El 20 de marzo de 2009, mediante Resolucion Jefatural de Divisién 118
3D0400/2009-000191, se declararon improcedentes las solicitudes de
devolucion de tributos?.

Colgate-Palmolive Peru S.A. presento recurso de reclamacion contra la
Resolucion Jefatural de Division 118-3D0400/2009-000191.

El 13 de enero de 2010, mediante Resolucion Jefatural de Division 118
3D0400/2010-000005, se declaré infundada la reclamacion presentada.

El 5 de abril de 2011, mediante Resolucion de Tribunal Fiscal RTF 5538-
A-2011, se resuelve revocar la Resolucion Jefatural de Division 118
3D0400/2010-000005.

El 8 de julio de 2011, la Superintendencia Nacional de Administracion
Tributaria (en adelante, SUNAT) interpuso demanda contencioso
administrativa contra la Resolucion de! Tribunal Fiscal RTF 5096-A-
2011.

El 22 de marzo de 2013, mediante Resolucién 10, el Sexto Juzgado
Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Lima declaré infundada la demanda interpuesta
por la SUNAT.

Las referidas solicitudes de devoluciéon de tributos fueron framitadas mediante Expediente
administrativo 2010001593,

Soliciludes de devolucién de tributos cancelados indebidamente por concepto de regaiias de las
DUAs 118-2004-10-112131, 118-2004-10-111571, 118-2004-10-159693, 118-2004-10-150255,
118-2004-10-145632, 118-2004-10-015023, 118-2004-10-136840, 118-2004-10-135207, 116-
2004-10-142991 y 1118-2004-10-002056.
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2.9.

El 15 de abril de 2013, la SUNAT interpuso recurso de apelacion contra
la sentencia de 22 de marzo de 2013.

2.10.El 9 de abril de 2014, la Sexta Sala Especializada en fo Contencioso

Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros
confirmd la sentencia emitida mediante Resolucion 10 de 22 de marzo
de 2013.

2.11.El 4 de junio de 2014, la SUNAT, presentd recurso de casacion en contra

de la sentencia de 9 de abril de 2014.

2.12.Mediante resolucion de 27 de abril de 2015, la Sala de Derecho

3.1.

3.2.

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de
la Republica del Pert, suspendid el proceso a fin de solicitar la
interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina del Articulo 17 de la Decision 571 de la Comision de la
Comunidad Andina y de la Decision 6.1 del Comité Técnico de
Valoracion en Aduana de la Organizacion Mundial de Aduanas (OMA).

Argumentos de la demanda
La SUNAT, interpuso demanda en la que manifestd que:

La duda razonable se genera solo cuando se presenta una Declaracion
Unica de Aduanas (DUA) ante la Administracion y esta, al analizarla,
tiene motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado
o de los datos o documentos presentados con dicha declaracion.
Adicionalmente, de los hechos acaecidos en los tramites de importacion,
se verifica que el Especialista encargado de los Despachos de
importacién no pudo constatar la informacién contenida en las referidas
DUA, ni los documentos presentados por el importador, por tratarse de
DUA seleccionadas a Canal de control Verde, por lo que era imposible
generar duda razonable respecto de las mismas.

La Administracién, para resolver la Solicitud de Devolucion de!
importador no tuvo motivos para dudar de los valores de las regalias
declaradas por el propio importador Colgate Palmolive Perti S.A. en las
citadas DUA porque verificd que eran conformes con lo dispuesto en el
contrato de licencia celebrado el 1 de julio de 1996 entre Colgate
Palmolive Company y Colgate Palmolive Perti S.A. Es decir, que con los
mismos documentos presentados por el citado importador, la
Administracion verifico la conformidad de la informacion sobre regalias y
el valor en aduana declarados por el propio importador Colgate
Palmolive Per( S.A. Al cabo de dicha verificacion, la Administracién no
tenia motivos para dudar sobre el valor declarado o sobre la
documentacion presentada por el citado importador, por lo que no
generd duda razonable.

4
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3.3.

3.4,

3.5.

4.1.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal en la RTF 5096-A-2011 pretende
erradamente obligar a fa Administracion a que genere Duda Razonable
sin ningan motivo por el cual se observe el valor declarado por el
importador en las DUA. El Tribunal Fiscal ha efectuado una
interpretacion equivocada de la Decision 6.1 def Comité de Valoracion
Aduanera y de las normas que regulan la Duda Razonable, pues en
ninguna de ellas se establece que, en los casos de solicitudes de
devolucidn de los importadores, la Administracién esta obligada a
generar Duda Razonable sin ningiin motivo o razén que la sustente.

Se ha acreditado que las regalias pagadas por Colgate Palmolive Pera
S.A. se encuentran relacionadas con las mercancias que llevan la marca,
que han sido vendidas con la marca y que corren a cargo del importador
de la mercancia, y pueden ser determinadas mediante datos objetivos y
cuantificables, se encuentran previstas en el parrafo 1 literal ¢} del
Articulo 8 del Acuerdo del Valor y constituyen una condicién de la venta,
a meérito del criterio interpretativo establecido en la Opinion Consultiva
4.11 y que no estan incluidas en el precio realmente pagado o por pagar,
de manera que deben formar parte del valor en aduanas.

En cuanto a que en las relaciones contractuales que celebra Colgate
Palmolive Per(i S.A. con sus proveedores que le suministran productos
con marcas, no se contempla la obligacion del pago de regalias, esto no
es relevante a fin de su adicién al precio realmente pagado o por pagar,
conforme se desprende de la Opinion Consultiva 4.11 del Comité
Técnico de Valoracion en Aduana. Por lo tanto, igualmente se descaria
el argumento referido a que estos pagos no constituyen pagos directos
ni indirectos al proveedor de las mercancias.

Argumentos de la contestacion a la demanda

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

a) Como puede evidenciarse de la jurisprudencia y las normas
pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional y comunitario,
existe un amplio consenso en que el procedimiento de la Duda
Razonable ha de anteceder a los reparos que efectie la
Administracion. Lo expuesto no mella el ejercicio de las facultades
de la demandante, sino que las delimita para que en virtud a una
clara reglamentacion la Administracion se desenvuelva dentro de
los margenes de la ley donde los fines recaudatorios se logran en
armonia con la seguridad juridica y el principio de facilitamiento del
comercio exterior que rigen al derecho aduanero.
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b)

d)

La verificacion de la existencia o no de la obligacion de pagar las
referidas regalias a consecuencia de la compra de las mercancias,
ameritaba que la Administracion Aduanera otorgara a la
importadora mas tiempo para que pueda presentar mas pruebas
que acreditaran el valor declarado en los despachos de importacion
en controversia, lo cual evidentemente se dilucida siguiendo el
procedimiento de la Duda Razonable. En consecuencia, SUNAT no
puede pretender que la declaracion y autoliquidacion de la
demandada la exoneren de seguir un procedimiento ineludible
antes de pronunciarse sobre las adiciones al valor de venta
originadas en pagos de regalias, sea que la importadora solicite
devolucion de tributos indebidamente pagados o que directamente
haya cuestionado un ajuste de valor por parte de la Administracién.

Det! criterio que fluye en reiterados fallos emitidos por la Sala de
Aduanas del Tribunal Fiscal se colige que en los casos de
solicitudes de devolfucion de tributos por pagos indebidos o en
exceso en los cuales se alega que debe respetarse el valor de
transaccion, la SUNAT antes de resolver dichas solicitudes debe
poner en conocimiento del importador las observaciones que haya
que absolver o ajustes que haya que realizar, como también debe
exponer los fundamentos de hecho y de derecho que la conducen
a determinar el valor en aduanas efectuando los ajustes previstos
en el Articulo 8 del Acuerdo sobre Valoracion y de no ser posible
determinar el valor aduanero de la mercancia conforme al Primer
Método de Valoracion.

Al respecto, es arreglado a Derecho que el Tribunal Fiscal revoque
la actuacion de la Administracion, toda vez que no se verifica que
esta, a efecto de determinar el valor en aduana de las mercancias
importadas con las DUA haya efectuado como paso previo y
necesario la notificacién a la recurrente de la existencia de Duda
Razonable de los valores declarados y los elementos de juicio que
la sustentan.

4.2. COLGATE PALMOLIVE PERU S.A., tercero interesado en el proceso,
presentd contestacion a la demanda manifestando que:

a)

La Decision 6.1 del Comité de Valoracion, la Decisién 378 y el
Decreto Supremo N° 186-99-EF indican que se requiere que
existan elementos que generen motivos para dudar del valor, en
ese sentido, que elementos objetivos mas contundentes que los
mencionados para que se genere un valido cuestionamiento sobre
el valor en aduana. Ademas, la SUNAT al rechazar la solicitud de
devolucion presentada por Colgate Palmolive Pera S.A., lo que hizo
fue cuestionar y rechazar el valor, que en este caso puntual supuso
confirmar el valor declarado inicialmente. Sin embargo, no cabe
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b)

d)

duda que con ello se cuestionaba el valor en aduana, por lo que
ante ello era necesaria la implementacion de la Duda Razonable
para recién luego de ello concluir si se confirmaba o rechazaba el
valor en aduana declarado.

Cuando la SUNAT tenga motivos para dudar sobre el precio
realmente pagado o por pagar declarado por el importador o los
ajustes de dicho valor, debera notificar la Duda Razonable al
importador, asi como los motivos que la llevaron a ella y las
referencias utilizadas como sustento de la misma. Asimismo,
debera solicitar al importador que proporcione la informacién y
pruebas que demuestren que la declaracion del valor en aduana
fue efectuada correctamente. Finalmente, debera comunicar
previamente al importador sobre su decision de determinar el valor
en aduana en base a un método distinto al utilizado por el
importador. En este contexto, la aplicacién del procedimiento de
Duda Razonable sobre el precio realmente pagado o por pagar es
de caracter obligatorio y su observancia constituye un vicio
insubsanable que afecta la decision que la Administracion
Aduanera adopte sobre el valor en aduana de las importaciones.

El establecimiento del procedimiento de Duda Razonable para
verificar la correcta determinacion del valor en aduana por parte de
un importador es de vital importancia y, en consecuencia, de
obligatorio cumplimiento, tanto en su parte formal como sustancial,
para el correcto andlisis de las operaciones del administrado en
cualquier etapa de su periodo de fiscalizacion, durante el despacho
aduanero o con posterioridad al mismo.

La condicion de venta, en los términos a que se refiere el inciso ¢)
del numeral 1 del Articulo 8 del Acuerdo del Valor no se presenta
en el caso de las operaciones de comercio internacional realizadas
por Colgate Palmolive Pert S.A. En efecto, en las operaciones de
compraventa internacional efectuadas esta con sus proveedores
extranjeros no se ha comprobado que de alguna manera se haya
pactado que el incumplimiento en e! pago de las regalias por el
derecho de usar la marca suponga una condiciéon suspensiva 0
resolutoria de los contratos de compra venta internacional suscritos
en la marca de dichas operaciones.

En consecuencia, solo existira “condicion de venta” cuando el
vendedor extranjero haya supeditado el contrato al compromiso
que asume el comprador de pagar las regalias. En el presente
caso, en ningdn momento se condicionaron las ventas al pago de
regalias al titular de la marca, la obligacion del pago de las regalias
por parie de Colgate Palmolive Peril S.A. se baso en un contrato
de licencia totalmente independiente del contrato o de los contratos
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5.1.

5.2.

de compraventa intemacional y que de forma libre y arbitraria se
pact6 que la manera en que las regalias se calcularian y pagarian
seria sobre la base al precio de venta local de los bienes
importados. Sin embargo, dicha formula también pudo ser pactada
de otra forma, lo que implica que la referida formula fue
simplemente una forma de determinar el quantum relacionado al
contrato de licencia. Por lo tanto, lo acordado en el contrato de
compra venta de bienes no tenia relacion con lo acordado en el
acuerdo de licencia.

Sentencia de primera instancia

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

El Articulo 8 numeral 1) literal ¢) del Acuerdo relativo a la aplicacion del
Articulo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, de 1994, establece que 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, entre otros, los
canones y derecho de licencia (regalias) relacionados con las
mercancias objeto 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. De lo que se
desprende que deberan considerarse en el calculo de la valoracién
unicamente aquellos relacionados con la mercancia, que tengan origen
en la transaccion, y que ademas representen pagos que el comprador
efectie como condicidon de venta. Asimismo, se indica en la Nota al
Articulo 8 parrafo 3, contenida en el Anexo 1 de las Notas Interpretativas
de dicho Acuerdo, que no todo tipo de regalias, canones o licencias
deben considerarse como parte de la base imponible para el célculo de
los aranceles, solo aquellos que cumplan que cumplan las condiciones
mencionadas.

Colgate Palmolive Peri S.A. realizo el pago de tributos bajo protesto
indicando que “pese a no estar de acuerdo con el pago”, reservandose
el derecho de pedir devolucion de dicho pago, siendo ello asi, la
Administracién tuvo suficientes motivos para dudar respecto a la
exactitud de los datos de pago presentados por dicha empresa, lo que
significaba la presencia de una Duda Razonable, lo que debi6 traer como
consecuencia el inicio del Procedimiento de Duda Razonable
correspondiente para determinar el valor de las mercancias importadas,
dentro del cual se establece en primer orden, la determinacion del valor
de transaccion, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las
mercancias importadas. Sin embargo, la Administracion ante la
exigencia de Duda Razonable, no cumplié¢ con realizar el citado
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5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

procedimiento, hecho que fue advertido por el Tribunal Fiscal en su
Resolucién de Tribunal Fiscal RTF 5096-A-2011.

En consecuencia, al no haber efectuado una correcta determinacion del
valor de las mercancias importadas para determinacién del valor
aduanero, se ha vulnerado el debido procedimiento establecido en el
numeral 1.2 del Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley 27444, por lo
que la Resolucion de Tribunal Fiscal RTF 5096-A-2011 se encuentra
conforme a derecho.

Argumentos del recurso de apelacion
La SUNAT presento6 recurso de apelacion en los siguientes términos:

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

La sentencia que se apela equivoca su analisis por cuanto en el presente
caso corresponde determinar la correcta aplicacion de las normas
comunitarias respecto del momento oportunc para la acreditacion del
descuento, entendiendo que este momento no se refiere a una
posibilidad de acreditacion a la libre decision del importador, sino que se
debe entender como un requisito exigible como parte de la declaracion
del valor en el despacho de importacion.

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

Argumentos de la sentencia de segunda instancia

La sentencia de segunda instancia confirmd la sentencia apelada, que
declara infundada la demanda, al considerar que:

De lo establecido en la Decision 6.1 del Comité de Valoracion en
Aduana, en el Articulo 17 de la Decisién 571, Valor en Aduana de las
Mercancias Importadas, y en el Articulo 11 del Decreto Supremo 186-
99-EF, modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo 9-2007-EF, se
desprende que a través de ello se busca una correcta determinacion de
la base imponible de los tributos que deben pagar los importadores como
consecuencia de los derechos arancelarios ad valorem que gravan la
importacion de mercancias. Por ello, de presentarse duda razonable en
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7.2,

7.3.

7.4,

8.1.

el valor declarado, ya sea en los datos o documentos que sustentan la
declaracion, la Administracién Aduanera, a fin de despejar dicha duda,
debe requerir a los importadores para que se pronuncien al respecto con
la debida documentacion que sustente su posicién, ello a fin de no
vulnerar los derechos de contradiccion y defensa que les asiste.

En el presente caso, se evidencia que existian elementos suficientes
para dudar del valor declarado por Colgate Palmolive Pertl S.A., en tanto
que, al incluirse las regalias al valor en aduanas de las mercancias
declaradas, traia como consecuencia que la base imponible sea mayor
para el calculo de los derechos arancelarios ad valorem que gravaron la
importacion de las mercancias objeto de estudio. Siendo asi, se advierte
que nos encontramos ante una Duda Razonable, respecto a ia exactitud
de lo declarado por la referida codemandada, situacion que ameritaba
que la Administracion Aduanera a efecto de determinar el valor en
aduana de las mercaderias importadas debié iniciar el procedimiento de
Duda Razonable y, de acuerdo a ello, brindar la oportunidad a Colgate
Palmolive Pertl S.A. para que justifique con la debida documentacion que
el valor declarado representa e! pago total realmente pagado o por pagar
por las mercancias importadas, ajustado, cuando corresponda, de
conformidad con las disposiciones del Articulo 8 de! Acuerdo de Valor.

Del analisis del Articulo 11 del Decreto Supremo 186-99-EF, modificado
por el Articulo 2 del Decreto Supremo 9-2004-EF, se infiere que no
necesariamente la Duda Razonable pueda presentarse a nivel de
despacho aduanero, sino también posteriormente, ya que de existir una
indebida declaracién resulta evidente que debe ser corregida a fin de
determinar los titulos que realmente deben pagar los usuarios
aduaneros.

Finalmente, se aprecia que el Juzgado, al mencionar el primer método
de valoracion (valor en transaccion), lo hace en alusion a los métodos
establecidos en el Acuerdo Valor y, ademas, no indica expresamente
que en el presente caso la Administracion Aduanera hubiera descartado
dicho primer método.

Argumentos del recurso de casacion

La SUNAT interpuso recurso de casacién manifestando fo siguiente:

A efectos del Procedimiento de Duda Razonable, para la SUNAT, el
cuestionamiento al valor declarado solo puede ser efectuado por la
misma Administracion Aduanera, no asi por el importador. Elio debido a

la forma en que ha sido reglamentado el procedimiento y por la
regulacion textual de las normas pertinentes.
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8.2.

8.3.

8.4.

Hay un solo sujeto facultado a cuestionar el valor declarado y dudar de
él: la Administracion de Aduanas. Las normas pertinentes no permiten
dicho cuestionamiento a la propia persona que lo declaro: el importador
de la mercancia.

La declaracion de aduanas debe ser presentada en el momento en que
se solicita la destinacion aduanera de la mercancia. Para el presente
caso, aquel momento se dio cuando se numeraron las DUA y se solicitd
la importacion de mercancias. Ese momento es el del despacho
aduanero de la mercancia. Consecuentemente, y a los efectos del
procedimiento de Duda Razonable, se tiene que la duda sobre el valor
declarado se puede generar solo en el momento en que la declaracion
es presentada, el cual no es otro que el despacho aduanero de la
mercancia.

No obstante, en la resolucién del presente proceso, se estaria
entendiendo que, a los efectos del Procedimiento de Duda Razonable,
la duda scbre el valor declarado se puede originar en cualquier momento
posterior a la presentacion de la declaracién de aduanas. Es decir, no
solo en el despacho aduanero, sino incluso luego de concluido este y
antes de que venza el plazo de prescripcion para solicitar la devolucion
de pagos indebidos o en exceso, interpretacion que no se desprende del
marco legal comentado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretacién prejudicial del Articulo
17 de la Decisién 571 de la Comision de la Comunidad Andina’ y la
Decision 6.1% del Comité Técnico de Valoracién en Aduana. Procede la
interpretacién solicitada.

Decisién 571 de la Comislén de 1a Comunidad Andina. -
*Articulo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud def valor declarado.

Cuando le haya sido presenitada una declaracion y la Administracion de Aduana tenga motivos
para dudar de la veracidad o exaclitud del valor declarado o de los dalos o documenios
presentados como prueba de esa declaracion, la Administraclén de Aduanas solicitaran a los
importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complemenlarios, 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 imporiadas no se delerminara en aplicacion de método def
Valor de Transaccion, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las
pruebas aportadas no sean idéneas o suficientes para demosirar la veracidad o exaclitud del
valor en la forma anles previsia”.

Decision 6.1 def Comité de Valoracion en Aduana de la Organizacion Mundial de Aduanas.-

“Ef Comité de Valoracion en Aduana
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De oficio, se interpretara el Articulo 8 numeral 1 literal c)” del Acuerdo
relativo a la aplicacion del Articulo VIl del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

Reafirmando que el valor de transaccién es la base principal de valoracién de conformidad con
el Acuerdo relativo a Ia Aplicacion del articuio VIl del GATT de 1994 (denominado en adelante el
aAcuerdon);

Reconociendo que la Administracién de Aduanas puede lener que enfrentarse a casos en que
existan motivos para dudar de la veracidad o exaclitud de los datos o documentos presentados
por los comerciantes como prueba de un valor declarado;

Insistiendo en que al obrar asi la Administracion de Aduanas no debe causar perjuicio a los
intereses comerciales legitimos de los comerciantes;

Teniendo en cuenta el arliculo 17 del Acuerdo, el parrafo 6 del Anexo lil del Acuerdo y las
decisiones pertinentas del Comité Técnico de Valoracién en Aduana;

Decide lo siguiente:

3. Cuando le haya sido presentada una declaracion y la Administracién de Aduanas lenga
motivos para dudar de la veracidad o exaclitud de los datos o documentos presenfados
como prueba de esa declaracion, la Adminisiracion de Aduanas podra pedir al importador
que proporcione una explicacién complementaria, asi como documentos u ofras pruebas,
de que el valor declarado representa la cantidad tolal efectivamente pagada o por pagar
por las mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo
8. Si, una vez recibida la informacién complementaria, o a falta de respuesta, la
Administracién de Aduanas tiene aun dudas razonables acerca de Ia veracidad o exaclitud
del valor declarado, podra decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 11,
que el valor en aduana de las mercancias importadas no se puede determinar con arreglio
a las disposiciones del ariiculo 1. Antes de adoplar una decision definitiva, fa
Administracion de Aduanas comunicara al importador, por escrito si le fuera solicitado,
sus molivos para dudar de la veracidad o exaclitud de los datos o documentos
presentados y le dara una oportunidad razonable para responder. Una vez adoplada la
decision definitiva, la Administracion de Aduanas la comunicard por escrito al importador,
indicando los molivos que la inspiran.

4. Al aplicar el Acuerdo es perfactamente legitimo que un Miembro asista a otro Miembro en
condiciones mutuamente convenidas”,

Acuerdo relativo a la aplicacion del articulo Vi del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994.-

“Articulo 8

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en ef artlculo 1, se
anadiran al precio realmente pagado o por pagar por las mercancias importadas:
{...)

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

(sl
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1.1.

1.2.

1.3.

El procedimiento de la duda razonable. Facultades de la Autoridad
aduanera de los Paises Miembros. El caso de las regalias.

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

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

La SUNAT manifiesta que la obligacion del pago de regalias no es
relevante a fin de su adicion al precio realmente pagado o por pagar,
conforme se desprenderia de la Opinién Consultiva 4.11 del Comité
Técnico de Valoracion en Aduana. Adicionalmente, sefala que las
regalias pagadas por Colgate Palmolive Pert S.A. se encuentran
relacionadas con las mercancias que llevan la marca, conforme estaria
previsto en el parrafo 1 literal ¢c) del Articulo 8 del Acuerdo del Valor de
la Organizacion Mundial del Comercio (en adelante, la OMC),
constituyendo en consecuencia una condicion de la venta. Por su parte,
Colgate Palmolive Pertt S.A. afirma que el pago de las regalias no supone
en modo alguno una condicion de venta en los términos del parrafo 1 literal
c) del referido Articulo, por cuanto el incumplimiento en el pago de las
mismas no supone una condicion suspensiva o resolutoria de los contratos
de compra venta internacional suscritos. Por tal razon se abordara el tema
de la comunitarizacién de la norma de la OMC en el &mbito de la valoracion
aduanera.

En el caso bajo estudio se analizara la aplicacion de normas nacionales,
internacionales expedidas en el marco de la 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 relacién existente entre estos dos cuerpos
normativos en cuanto a la valoracion aduanera®,

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

Se seguirdn 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.
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1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

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 Intemnacional,
en relacion con las materias transferidas para la regulacion del orden
comunitario. En este marco ha establecido que, en caso de presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de
los Paises Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho
internacional®.

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

En el asunto concreto es aplicable la normativa de la OMC
comunitarizada, es decir, aquella incluida por la propia normativa andina
como integrante del ordenamiento juridico comunitario (Articulos 1, 2, 3,
4 y 5 de la Decision 571). En consecuencia, se debera aplicar dicha
normativa multilateral de conformidad con la interpretacién arménica 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 armonizacién 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. En consecuencia, las normas de la OMC son las
que van a brindar los lineamientos a la Autoridad aduanera competente,
de conformidad con los Articulos 1 y 22 de la Decision 571.

Dicha posicion 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.
1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-
Al-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena No, 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-Al-2001. Sentencia de 21 de agoslo de
2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 829, de 25 de sepliembre de
2002; Procesa 7-Al-98. Sentencia de 21 dejulio 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. Intempretacidn 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.
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1.8.

1.9.

2.1.

2.2

2.3.

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
Aplicacion del Articulo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994"9, en adelante llamado Acuerdo sobre
Valoracion de la OMC, por la Decision 571 y su Reglamento Comunitario
(Articulo 1).

Para la interpretacion y aplicacion de las normas de valor contenidas en
el Acuerdo sobre Valoraciéon 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 Valoracién de la Organizacién 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 pago 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 debié 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; y 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 Valoracién 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) Gltimo recurso'?,

11

12

13

Acuerdo relativo a la Aplicaclon del Ariculo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994, disponible en web: hitp://www.wto.org/spanish/docs_sfleqal s/20-val.pdf.

Sitio web de la Organizacion Mundial de Aduanas {OMAY}; hilp://www.wcoomd.org/.

Articulo 2, 3 y 4 de la Decisién 571 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Sobre cada uno de los métodos, se puede consultar la inlerpretacion prejudicial de 26 de
noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 51-IP-2012.

15
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2.4, El primer método se conoce como el “principal’, y lo cinco restantes

2.5.

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 transaccion4.

El método de transaccion opera sobre el valor declarado por el
importador. Cuando la Administracién tenga dudas en relacién con el
valor declarado, los datos o documentos presentados, debera aplicar el
procedimiento de la duda razenable determinado en los Articulos 17 de
la Decision 571 y 51 de la Resolucion 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 Valoracién de la
OMC.%5 Para esto la autoridad aduanera le enviard una

15

Sobre esto se puede ver: Sanchez, Julia Inés. “Valoracidén Aduanera”. Secretaria General de la
Comunidad Andina, Proyecto de Cooperacion UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio L.
Primera edicién Julio 2007. Pag. 55., afirmando que “(...) en el supuesto que no se pudiera
determinar el valor en aduana con arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoracion
prevé los olros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerdrquico eslablecido,
con excepcion de los mélodos 4 y 5, cuyo orden de aplicacion puede invertirse a pelicion del
importador y si asi lo acepta fa Administracién Aduanera”.

Artfculo 8

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, se
anadiran al pracio realmente pagado o por pagar por las mercanclas importadas:

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

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

i) el costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se
consideren como formando un todo con las mercancias de que se lrate;

fii) los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de
maleriales;

b) el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que
el comprador, de manera diracla o indirecfa, los haya suministrado gratuitamente o a
precios reducidos para que se ulilicen en la produccion y venta para la exportacion de las
mercancias importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precic
realmente pagado o por pagar:

i) los materiales, piezas y elementos, parles y arliculos andlogos
incorporados a las mercancias importadas;
i) las herramientas, matrices, moldes y elementos andlogos ulifizados para la

produccion de las mercancias importadas;
i) los materiales consumidos en la produccién de las mercancfas importadas;
iv) ingenieria, creacion y perfeccionamiento, lrabajos artisticos, diserios, y
planos y croquis realizados fuera del pals de importacion y necesarios para
la produccion de las mercancias importadas;
16
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2.6.

2.5.2.

2.53.

2.54.

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

Si el importador no responde en el pazo sefalado, la
Administraciéon determinara el valor de aduana de las
mercancias utilizando los métodos secundarios en su orden.

Si el importador responde, pueden ocurrir dos cosas:

a) Que la inexactitud o la duda sea subsanada o aclarada.
En este evento, la Administracion admite el valor
declarado.

b) 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.

En cualquiera de los dos escenarios, la Administracion debe
tomar una decision definitiva, la cual debera ser 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

c) los canones y derechos de ficencia relacionados con las mercancias objeto de
valoracion que el comprador lenga 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 producto de la reventa, cesién o ulilizacién posterior
de las mercancias imporiadas que revierta directa o indirectamente al vendedor.

En ia elaboracion de su legisiacion cada Miembro dispondrd que se incluya en el valor en
aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes:

a) los gaslos de transporte de las mercancias importadas hasla ef puerio 0
lugar de imporiacion;

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

c) el costo del seguro.

Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previsias en el presenie artlculo
s6lo podrén hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables.

Para la determinacion del valor en aduana, el precio realmente pagado o por pagar
unicamente podrd incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente articulo”.

17



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 45 de 69

2.7.

encuentran los controles previos'® y durante el despacho'’, asi como los
posteriores® a la importacion (Articulos 14 y 15 de la Decision 57119).

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 ulilizacion 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 arliculo 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 ulilizacién de practicas prohibidas, por ejemplo,
la utilizacion de valores teéricos o estimados, o sencillamente
fraudulentos; y,

16

El control previo es el ejercido por la Administracion aduanera anles de la admisién de la
declaracion aduanera.

El control durante el despacho es el ejercido por la Administracién desde el momento de la
admisidn de la declaracidn hasta el momenio del levante o embarque las mercancias.
Comprendera la comprobacién de la declaracién en aduana de las mercancias importadas y los
datos contenidos en la Declaracién Andina del Valor y en sus documentos justificalivos. Cuando
se requiera, la Administracion Aduanera podra solicitar mayores pruebas v justlficaciones.

El control posterior es el gjercido por la Administracidn a partir del levante o el embarque de las
mercancias despachadas. Comprenderd, ademas, los datos comerciales de los Interesados
registrados en los libros y sistemas, asi como solicitar la presentacion posterior de mayores
pruebas v justificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 13 literal ¢, 16, 17 y
18 de la Decision §71.

*Articulo 14.- Facultad de las Aduanas de los Palses Miembros de la Comunidad Andina.
Segtin lo establecido en el Articulo 17 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, considerado de
manera conjunia con lo establecido en el parrafo 6 del Anexo Ill del mismo, las Administraciones
Aduaneras de los Palses Miembros de la Comunidad Andina, tienen el derecho de llevar a cabo
fos coniroles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana
declarados como base imponible, sean los correclos y estén determinados de conformidad con
fas condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.
Articulo 15.- Control dei Valor en Aduana.
Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo anterior, las Administraciones Aduaneras asumiran
fa responsabilidad general de la valoracion, 1a que comprende, ademas de los controles previos
y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efeciuados
despues de la importacién, con el objelo de garantizar la correcta valoracién de las mercancias
importadas”.

18
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Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al
despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al
despacho™®,

2.8. Es muy importante tener en cuenta que las aduanas nacionales 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 Valoracién de la
OMC2,

Regalias relacionadas con las mercancias objeto de la valoracion
aduanera.

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

2.10.El Tribunal advierte que la inclusion de dichos canones podria generar
dudas razonables al realizar el control posterior o al momento del
despacho.22 En estos casos de incertidumbre la Autoridad Aduanera
deberia aplicar el procedimiento de la duda razonable, para
posteriormente determinar la exactitud del valor declarado (Articulo 49,
literal e} y ultimo parrafo del Reglamento Comunitario a la Decisién 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 c) del Acuerdo sobre Valoracion Aduanera, 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

2 Interpretacion prejudicial Proceso 44-1P-2009, asunto: “Valor en aduana de mercancias”,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1783 de 7 de diciembre de 2009.

el Sobre esto se puede ver la Interpretacion prejudicial de 30 de abril de 2014, expedida en el marco
del Proceso 3-P-2014. Ademas, se puede ver Sanchez, Julia Inés, Op. Cit. p. 307.

r
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efectuar para realizar transacciones con los productos identificados o
fabricados sobre la base de dichos derechos?3,

2.14.Segun el Comentario 25.1 de Comité Técnico de Valoracion de la

Organizacién 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 /a 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 c) del Acuerdo sobre

Valoracion Aduanera, establece:

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

(..)

¢) los canones y derechos de licencia relacionados con las
mercancias objeto 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

paqat;

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

2.16.Por su parte, la Nota Interpretativa del citado parrafo 1 ¢) del Articulo 8

del Acuerdo, establece lo siguiente:

“Los canones y derechos de licencia que se mencionan en el
parrafo 1 c) del articulo VIl podran comprender, enlre otras cosas,
los pagos relativos a patentes, marcas comerciales vy derechos de
autor. Sin embargo, en la determinacion del valor en aduana no se
anadiran 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 valoracién que el comprador tenga que pagar,
directa o indirectamente como condiciéon de venta de dichas mercancias,

23

Los mencionados derechos se encuentran regulados en la normativa comunilaria sobre la
materia.
20
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il

seran anadidas al precio realmente pagado o por pagar. Por el contrario,
los derechos de reproduccién de dichas mercancias en el pais de
importacion no seran adicionados al precioc realmente pagado o por
pagar.

2.18.De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ;bajo qué parametros se
incluyen dichos derechos en la valoracion 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, a saber:

a)

b)

Que estén relacionados con la mercancia que se valora. Para
cumplir con este requisito, la mercancia que se valora debe tener
una relacion 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 conexién, se deberan analizar las plataformas
contractuales implicadas (contratos de compraventa, de licencia o
de suministro), asi como las condiciones econémicas de los sujetos
involucrados (fabricante, vendedor, comprador, importador,
licenciante, licenciatario, etc.).

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

Es muy importante tener en cuenta que la condicion de venta solo
puede darse en la medida en la que quien la imponga sea el
vendedor o una persona vinculada al mismo.?® Este factor es

24

25

26

Numeral 6 del Comentario 25.1. del Comilté Técnico de Valoracion de la Organizacion Mundial
de Aduanas (OMA).

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

En muchas ocasiones.
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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 situacion econdmica 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, sinc desprenderse de las circunstancias facticas que
rodean el negocio. El reglamento comunitario prevé dicha situacién
cuando afirma en el numeral 2 del Articulo 26 lo siguiente:

“(...)

A tales efeclos se considerara que la condicion 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.

(...).

Por este analisis practico necesario al determinar la condicién 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 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, se debera determinar si las condiciones facticas
que rodean la importacion de los productos objeto de valoracion

Numeral 2, Articulo 26 de la Resolucién 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.
Existen otras opiniones consultivas en relacion con las regalias: 4.1, 4.2. 4.9, 415, enire otras.

Como tienen que ver con casos particulares, su aplicacién esta supeditada a que el caso bajo
estudio encaje en el mismo patrén factico. Esto debe ser evaluado por el Tribunal consultante.

22
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d)

aduanera, hacen evidente que el pago de las licencias constituye
una condicién 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 lo manifestado en el presente acapite, al resolver el
caso particular, el Tribunal consultante debera verificar lo siguiente:

a)

b)

Si la SUNAT debio 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 D.2.6. de la presente providencia.

Si se cumplen de manera conjunta las cuatro condiciones
enumeradas precedentemente, para asi establecer si el imporie
correspondiente a regalias debia tenerse en cuenta para calcular

29

Los numerales 9 y 10 Comentaric 25.1. del Comité Técnico de Valoracién de la Organizacion
Mundial de Aduanas (OMA), establecen las siguientes circunstancias que se pueden tener en
cuenta para determinar la condicion de venta:

(..)
)

10.

El Comité Tecnico opina que la cuestidn de saber si al comprador le resulla imposible
adquirir las mercancias importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, depende del
examen de lodos los elementos de hecho relacionados con la venta e importacion de las
mercancias, incluyendo la relacion existente enire el acuerdo de licencia y el coniralo de
venia y otra informacion pertinente. A conlinuacion, se exponen faclores que se pueden
tener en cuenta para delerminar si el pago de un canon o de un derecho de licencia
constituye una condicién de venia:

1. Se hace una referencia al canon o derecho de licencia en ef contralo de venia o
documentos conexos

2. Se hace una referencia a la venta de las mercancias en el acuerdo de licencia

3. De acuerdo con las condiciones del contrato de venta o del acuerdo de canon o

de licencia, el conirato de venia se puede rescindir en caso de violacion del
acuerdo de licencia porque el comprador no efectia el pago del canon al
licenciante. Esle hecho indica que existe una relacion enire el pago def canon o
del derecho de licencia y fa venta de las mercancias objeto de valoracién

4. En el acuerdo de canon o de licencia existe una clausula en Ia que se establece
que, si no se efectta el pago del canon o derecho de licencia, el fabricante no esta
autorizado a fabricar para el importador ni a venderie a éste las mercancias que
incorporan la propiedad intelectual del licenciante

5. El acuerdo de canon o de licencia conliene cldusulas que autorizan al licenciante
a gestionar la produccion o la venta enlre el fabricante y el importador (venta para
fa exportacion al pais de importacion) que van mas alld del control de calidad

Cada caso debera examinarse individualmente, feniendo en cuenta las circunstancias que
le sean propias.”
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3.1.

3.2.

3.3.

el valor de transaccion de las mercancias importadas por Colgate-
Palmolive.

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

La obligacién de notificar la duda razonable por parte de Ila
Administracion de aduanas.

En virtud de que en el proceso interno se discute la obligacion de notificar
la duda razonable, es decir, que la Administracion de aduanas, antes de
adoptar una decision definitiva, deba notificar sus motivos de duda al
importador, quien, a su vez, deberia disponer de un plazo razonable para
responder, el Tribunal considera necesario referirse al presente tema.

La solicitud del Tribunal consultante, relativa a la interpretacion del
Articulo 17 de la Decision 571 de la Comisién de la Comunidad Andina,
“Valor en Aduana de las Mercancias Importadas” y de la Decision 6.1 del
Comité Técnico de Valoracién en Aduana, debe absolverse en
conformidad con lo establecido conjuntamente por el Articulo 1 del
Acuerdo Relativo a la Aplicacion del Articulo VIl del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y la Decision 6.1 del
Comité de Valoracién. Por lo tanto, resulta necesario que el Tribunal
proceda a realizar una interpretacion sistematica de las citadas normas.

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

“El Comité de Valoracion en Aduana

Organizacion Mundial del Comercic (OMC). “La OMC". Disponible en web:;
hitps:/iwww.wito.org/spanish/thewto sithewto s.him,

24



GACETA OFICIAL @ 19/08/2016 52 de 69

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

Insistiendo en que al obrar asi la Administracion de Aduanas no debe
causar perjuicio _a los _intereses comerciales legitimos de los
comerciantes;

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

Decide lo siguiente:

1. Cuando le haya sido presentada una declaracion y la
Administracién de Aduanas lenga motivos para dudar de la
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados
como prueba de esa declaracion, la Administracion de Aduanas
podra pedir al importador que proporcione una explicacion
complementaria, asi como documenlos u otras pruebas, de que el
valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada
0 por pagar por las mercancias importadas, ajustada de
conformidad con las disposiciones del articulo 8. Si, una vez
recibida la informacién complementaria, o a falta de respuesta, Ia
Administracién de Aduanas tiene atun dudas razonables acerca de
la veracidad o exactitud del valor declarado, podra decidir, teniendo
en cuenta las disposiciones del articulo 11, que el valor en aduana
de las mercancias importadas no se puede determinar con arreglo
a las disposiciones del articulo 1. Antes de adoptar una decision
definitiva, la Administracion de Aduanas comunicara al importador,
por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le
dara una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada
la decisidn definitiva, la Administracion de Aduanas la comunicara
por escrito al importador, indicando los motivos gue la inspiran.

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

3.4. En consecuencia, las propias partes en el Acuerdo de Valoracion
establecieron que, en el procedimiento de duda razonable, “la
Administracion de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses
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3.5.

3.6.

3.7.

comerciales legitimos de los comerciantes”. Adicionalmente, antes de
adoptar una decision definitiva respecto del valor declarado, la
Administracion de Aduanas debera notificar al importador los
motivos que tenga para dudar de la veracidad o exactitud de los datos
o documentos presentados y necesariamente debera darle una
oportunidad razonable para responder.

De conformidad con lo sefialado por la OMC, “ef valor en aduana basado
en el método del valor de transaccion depende en gran medida de los
documentos presentados por el importador. En el articulo 17 del Acuerdo
se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a ‘comprobar
la veracidad o la exactitud de toda informacién, documento o
declaracion’. (...) Como primera medida, la administracién de aduanas
podra pedir al importador que proporcione una explicacion
complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total
realmente pagada o por pagar por las mercancias importadas. Si, una
vez recibida la informacién complementaria, la administracion de
aduanas tiene atn dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podra
decidir que el valor en aduana de las mercancias importadas no puede
determinarse con arreglo al método del valor de transaccion. Antes de
adoptar una_decisién_definitiva, la administracion de aduanas debe
comunicar_sus_motivos de duda al importador, que, a su vez, debe
disponer de un plazo razonable para responder. También deben
comunicarse al_importador, por escrito, los motivos en que se haya
inspirado la decisién definitiva"' (Subrayado por fuera del texto).

En un mundo interrelacionado y globalizado como el actual, el
ordenamiento juridico comunitario andino se encuentra en constante
didlogo con el ordenamiento juridico multilateral. Esta relacion, se
presenta fundamentalmente por la referencia expresa que la normativa
comunitaria andina hace de la multilateral, mediante una remision o
reenvio, o a través de una comunitarizacién o incorporacion de la norma
multilateral®2,

Si bien diversos Articulos de la Decisién 571 de la Comision de la
Comunidad Andina comunitarizan o incorporan disposiciones de la
norma multilateral — como por ejemplo, el numeral 1 del Articulo 7 —, es
preciso recordar que, el tercer parrafo del Articulo 9 de la Decision 378
establecia que: “Anfes de adoptar una decision definitiva, la Aduana
comunicara al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos
para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos
presentados y le dard una oportunidad razonable para responder. Una

A

32

OMC. *Valoracién en aduana: informacidn técnica. Informacién técnica sobre la valoracion en
aduana”, Disponible en web: hitp:ifwww.wio.org/spanish/iratop s/cusval sfcusval_info s.htm.

Véase, en este sentido, Proceso 117-IP-2010, Interpretacién Prejudicial de 12 de mayo de 2011.
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X =

3.8.

3.9.

vez adoptada la decision definitiva, la Aduana la comunicara por escrito
al importador, indicando los motivos que la inspiran”.

A este respecto, y para efectos de una interpretacion sistematica,
teleolégica e historica — esta ultima en virtud del Articulo transcrito
precedentemente — resulta oportuno citar lo ensefiado por el Manual de
Valoracion Aduanera:

“Es en el momento posterior al despacho donde resulta sensato,
que una administracién aduanera que tenga dudas sobre cualquier
aspecto de fa valoracion, lo_comunique por escrito al importador
para que presente justificaciones o explicaciones adicionales,
oforgandole plazos razonables para contestar, considerando que
es él quien tiene la carga de la prueba®.

A estos efeclos, la Decisién 6.1 del Comité de Valoracién en
Aduana y el Estudio de caso 13.1 que ilustra la aplicacion de esta
Decision, muestran el tratamiento que le debe dar la Aduana a las
dudas que tenga sobre el valor declarado o sobre los documentos
justificativos. En desarrollo de estos preceplos, el articulo 17 de la
Decisién 571 reglamentado por el articulo 51 del Reglamento
Comunitario, establece el procedimiento correcto para que la
Aduana pueda resolver las dudas de manera razonable sin lugar a
la arbitrariedad administrativa™* (Subrayado por fuera del texto).

En consecuencia, es preciso desarrollar lo establecido en el Articulo 17
de la Decisién 571 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, el cual
dispone que:

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

Cuando le haya sido presentada una declaracion _y la
Administracién _de Aduana_tenga motivos para dudar de la
veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o
documentos_presentados como prueba de esa declaracion, la
Administracion de Aduanas solicitaran a los imporiadores
explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios,
que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total
realmente pagada o por pagar por las mercancias importadas,
ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo 8 del
Acuerdo sobre Valoracién de la OMC.

i3

Articulo 18 de la Decision de la Comisién de la Comunidad Andina 571.

Secretaria General de la Comunidad Andina. “Valoracién Aduanera”. Proyecto de Cooperacién
UE-CAN, Asistencia Relativa al Comercio |, Bellido Ediciones, Lima, julio 2007, p. 293. Disponible
en web: hitp://www.comunidadandina.ora/Upload/20116520610libro_atrc valoracion.pdf.
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El valor en aduana de las mercancias importadas no se
determinara en aplicacién de método del Valor de Transaccion, por
falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando
las pruebas aportadas no sean idoneas o suficientes para
demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes
prevista" (Subrayado por fuera del texto).

3.10. Adicionalmente, el Articulo 51 de la Resolucion 846, Reglamento
Comunitario de la Decision 571, desarrolla la citada norma, por lo tanto,
es conveniente transcribir a continuacion dicho articulo:

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 y en el Capitulo V de
la Decision 571, las Administraciones Aduaneras de los Paises
Miembros de la Comunidad Andina, haran uso del procedimiento que se
establece a continuacion para la verificacion y comprobacion del valor
declarado:

1. A los fines de lo previsto en el articulo 17 de la Decision 571 se
tendra en cuenta lo siguiente:

a)

b)

Cuando la Administracién de Aduanas tenga motivos para
dudar de la Declaracién Andina del Valor presentada respecto
a la veracidad, exaclitud e integridad de los elemenlos que
figuren en esa declaracion, o en relacion con los documentos
presentados como prueba de esa declaracion,_pedira _al
importador _explicaciones complementarias, asi _como
documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas
comprobaciones y determinar el valor en aduana que

corresponda.

Si, una vez recibida la informacion complementaria o, a falta
de respuesta, la Administracién de Aduanas tiene aun dudas
razonables acerca de la veracidad, exactitud o integridad del
valor declarado, podra decidir, teniendo en cuenta las
disposiciones del articulo 11 del Acuerdo sobre Valoracion de
la OMC, que el valor en aduana de las mercancias importadas
no se puede determinar en aplicacién del método del Valor de
Transaccion y la valoracion de las mercancias se realizara
conforme a los métodos secundarios, segun lo sefialado en
los numerales 2 a 6 del articulo 3 de la Decisién 571.

Antes de adoptar una decision definitiva, la Administracion de
Aduanas comunicara al importador, por escrito, sus motivos
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para_dudar de la veracidad o exaclitud de los datos o
documentos presentados y le daré un plazo razonable para
responder. Una vez adoptada la decision definitiva, la
Administraciéon de Aduanas la comunicara por escrito al
importador, indicando los motivos que la inspiran.

En los casos en que este control se realice durante el
despacho, el importador podra retirar las mercancias, si
presta una garantia suficiente en forma de fianza, deposito u
ofro medio apropiado, que cubra el pago de los Derechos,
Tasas e Impuestos a la Importacion a que puedan eslar
sujetas en definitiva las mercancias.

2. Cuando los documentos probatorios aportados para la aplicacion
de alguno de los métodos secundarios, no satisfagan los
requerimientos exigidos por la Administracion Aduanera o no sean
aportados, podra aplicarse el método siguiente, utilizando los
elementos de que disponga” (Subrayado por fuera del texto).

3.11.En consecuencia, la normativa comunitaria andina se conforma con lo
dispuesto por la normativa de la OMC, previamente comentada, en el
sentido de que, cuando la Administracion de Aduanas tenga motivos
para dudar de la declaracion de valor presentada respecto a la
veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren
en esa declaracion, o en relacion con los documentos presentados como
prueba de la misma, esta debera requerir al importador explicaciones
complementarias, asi como documentos u otras pruebas con el fin de
acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos.

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

3.13. En consecuencia, la normativa andina establece una obligacion para la
Administracion de Aduanas que la normativa de la OMC, cual es que la
notificacion de la duda razonable debera realizarse por escrito y no
unicamente cuando “le fuera solicitado”. Sin duda, el espiritu de la norma
se conforma con lo dispuesto por la Decision 6.1 del Comité de
Valoracion, en el sentido de aplicar el principio relativo a que “la
Administracion de Aduanas no debe causar perjuicic a los intereses
comerciales legitimos de los comerciantes” en el procedimiento de la
duda razonable.
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3.14.Por lo anterior, es preciso complementar o armonizar lo contenido en el
articulado de la Decision 571 con las demas normas comunitarias
andinas desarrolladas en este segundo acapite y con la normativa de la
OMC inicialmente expuesta, las cuales forman un conjunto coherente.

3.15.En el presente caso, el Tribunal consultante debera comprobar si, luego
de apreciar las pruebas presentadas por el importador o comprador de
la mercancia y por la SUNAT, efectivamente se siguié el procedimiento
establecido, tanto por la normativa comunitaria andina como porla OMC.
En ese sentido, el consultante debera verificar si se aplicd correctamente
el método del Valor de Transaccién o si, por el contrario, existieron dudas
“respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que
figuren en esa declaracion”, debiendo proceder —la Administracion
aduanera- en tal caso a notificar la duda razonable y otorgar un plazo
razonable al importador o comprador para su subsanacion.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 8210-0014, 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 dltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

.ﬂ '1'
Cecilia Luisa Ammteros

MAGISTRADA
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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.

SECRETARIO

Notifiguese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria Generai de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNID

AD ANDINA
Quito, 7 de julio de 2016
Proceso: 376-1P-2015
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Seccién Primera, Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado (Colombia).
Expediente interno
del Consultante: 2008-00416

Referencia: Marcas ALDO SPIRIT y ALDO (mixtas)

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchan

VISTOS

El Oficio 2517, recibido el 4 de agosto de 2015, mediante el cual la Seccion
Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos
134 y 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2008-00416; y,

E| 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: ALDO GROUP INTERNATIONAL

Demandada: LA NACION COLOMBIANA =
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (SIC).

Terceros Interesados: SILVANO ALDO SICILIA GUZZO
ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES
INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCION
S.A.
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2. Hechos Relevantes

2.1. El 22 de junio de 2006, ALDO GROUP INTERNATIONAL solicitd el
registro de la marca ALDO SPIRIT (mixta), para amparar los
siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificacion Internacional de
Niza: “equipaje, maletas, bolsas de viaje, bolsas, mochilas, bolsas de
vestir, estuches para pasaporte, estuches para papel, bolsos de mano,
bolsos, portamonedas, estuches, llaves, carteras, estuches para tarjeta
de crédito” (Expediente N° 06 60607).

SEIRIT

2.2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, SILVANO
ALDO SICILIA y las Sociedades ORREGO GOMEZ S en C.S.
SUCESORES e INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION S.A.
presentaron, respectivamente, oposiciones argumentando riesgo de
confusion con sus signos distintivos®:

221, SILVANO ALDO SICILIA. Marca mixta ALDO, registrada en
Colombia bajo el Certificado 292168, para amparar los
siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificacion
Internacional de Niza: “Cuero y cuero de imitacién, productos
de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de
animales; badles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones;
fustas y articulos de guamicioneria”.

-

-"’ﬂ"_,
—= 6P —
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FAROMAO-BRCHS T TA

% 222 ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES. Marca mixta
AIDO MASCONI, registrada en Colombia bajo el Certificado

‘ NOEL ANCHISLAVASKY también presentd oposicion, pero desistié de la misma mediante

escrito radicado el 4 de julio de 2007.
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2.3.

24,

2.5,

2.6.

2.7.

375745, para amparar productos de la Clase 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza: “toda clase de calzado para
hombres, mujeres y nifnos”.

AIDO

293 |INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION S.A. Nombre
comercial denominativo ESPRIT para diferenciar actividades
mercantiles relacionadas con la Clase 25 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

El 26 de junio de 2007, la Division de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolucion 18533,
declaro infundadas las oposiciones presentadas y concedio el registro
solicitado. Contra dicho acto administrativo SILVANO ALDO SICILIA
interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelacion.

El 19 de septiembre de 2007, la Divisién de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolucion 29792,
resolvié el recurso de reposicion confirmando el acto administrativo
impugnado y concediendo el recurso de apelacion.

El 30 de mayo de 2008, la Superintendencia Delegada para la
Propiedad Industrial mediante Resolucion 17899, resolvid el recurso de
apelacion revocando parcialmente el acto administrativo impugnado: i)
declaré infundadas las oposiciones presentadas por ORREGO GOMEZ
S en C.S. SUCESORES e INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION
$.A., i) declar6 fundada la oposicién presentada por SILVANO ALDO
SICILIA y (iii) nego el registro solicitado.

ALDO GROUP INTERNATIONAL interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y
Comercio.

El 4 de agosto de 2015, la Seccion Primera del Consejo de Estado,
mediante Oficio 2517 solicité interpretacion Prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
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31.

3.2.

41.

5.1.

Argumentos de la demanda interpuesta por ALDO GROUP
INTERNATIONAL

Alego que los signos en conflicto no son confundibles porque tienen
notables diferencias: ademas, manifestd que es titular de la marca
ALDO PANETTI (clase 18) y, por lo tanto, al encontrarse dicho signo
coexistiendo con la marca registrada no tendria por qué impedirsele el
registro.

Sostuvo que los signos en conflicto amparan productos diferentes.

Argumentos de la Contestaciéon presentados por la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En resumen, expuso que lo signos en conflicto son confundibles, que
su elemento predominante es el denominativo, y ademas amparan
productos conexos competitivamente.

Argumentos de los Terceros Interesados

ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES, intervino a través de
curador ad litem para manifestar que se atiene a lo que en derecho
decida el Consejo de Estado en su providencia, mientras que los
Terceros SILVANO ALDO SICILIA e INDUSTRIA DE CORTE Y
CONFECCION S.A., guardaron silencio.

NORMA A SER INTERPRETADA

La Corte Consultante solicitd la interpretacion prejudicial de los
articulos 134 y 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar (nicamente éste,
ya que el primero en mencion no €s directamente aplicable para
resolver la controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion. Riesgo de asociacion. Reglas generales para el cotejo de
los signos distintivos. El consumidor medio.

Comparacién entre signos mixtos con parte denominativa simple y
compuesta.

Improcedencia del analisis de conexion competitiva.
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1.1.

1.2.

1.3.

ANALSIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion. Riesgo de asociacion. Reglas generales para el cotejo
de signos distintivos. El consumidor medio.

Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos ALDO
SPIRIT y ALDO son confundibles, el Tribuna! habra de analizar la
causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, del siguiente
tenor literal:

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

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

E1 Ordenamiento Juridico Comunitario protege la funcion distintiva del
signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios
en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas
consagradas al efecto en el Regimen de Propiedad Industrial
codificado en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusién o
de asociacion en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos
idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios
que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de
la disposicion que se analiza.

De ahi que la norma prohiba el acceso al registro de algun signo
idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en
proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusion o de
asociacion en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el
signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia
para poder acceder a su registro como marca, sino que ademas
aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al publico consumidor,
y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusion o de
asociaciéon en la seleccion de los productos o servicios identificados
con la marca.

. En cuanto al riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e

indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al
adquiric un producto crea que estd adquiriendo otro, y el segundo

3
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1.5.

1.6.

1.7.

cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al gue realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociacién, éste acontece cuando el
consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen
empresarial de! producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacién econémica.

Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante debera
examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo
de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacién en el publico
consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud
entre dos signos puede ser:

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

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

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

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

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte
Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre
signhos distintivos?.

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

1.72. En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial
del 19 de octubre de 2005 dentro del Proceso 148-IP-2005; e Interpretacién Prejudicial del 28
de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-1P-2009.
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1.8.

1.9.

2.1,

2.2.

consumidor dificilmente observaré los signos al mismo tiempo,
sino que lo hara en momentos diferentes.

1.7.3. F! analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo
de confusién o de asociacion.

1.7.4. Al efectuar la comparacion en estos casos, €s importante
colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para
advertir como el producto o servicio es percibido por el publico
consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la
posible incursién del mismo en riesgo de confusion o de
asociacién. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al
consumidor medio se le presume normalmente informado y
razonablemente atento, siendo variable su percepcion segin la
categoria de bienes o productos.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en
precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine
las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de
semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si
el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion.

Sin embargo, no seria procedente basar la posible confundibilidad
unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el analisis debe ser integral y completo, esto es,
comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso
concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusion y/o de
asociacién en el publico consumidor y considerados los productos
amparados con los signos mixtos ALDO SPIRIT y ALDO.

Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa
compuesta

Como la controversia informa de la presunta confusion entre dos
signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a
compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen
de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o
compuesto y de uno grafico. El primero, representado por una 0 mas
palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El
segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los
cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos,
iconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, dado que las palabras impactan mas en la mente del
consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no
sea éste sino el elemento grafico, ya sea que por su tamafio, color,
disefio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el
consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
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2.3. En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado
cudl es el elemento predominante del signo mixto, debera tener en
cuenta las siguientes reglas® para el cotejo entre los mismos:

2.31.

2.3.2.

2.3.3.

Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y
en el otro no, en principio no habria riesgo de confusion.

Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos
en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparacion
entre signos figurativos, en relacién con los cuales se pueden
distinguir dos elementos:

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

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

En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a la
distincion de los elementos mencionados, pues la confusion
bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el
concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la
parte conceptual o ideologica suele prevalecer.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos
signos, el cotejo debera realizarse de conformidad con las
reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

2.33.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es
decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin
embargo, es importante tener en cuenta las letras, las
silabas o las palabras que poseen una funcién
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el
mercado.

2332 Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los
signos a comparar, pues Si ocupa la misma
posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

233.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez
que esto indica la sonoridad de la denominacion.

2334, Se debe determinar el elemento que impacta de
una manera mas fuerte en la mente del

8 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las
cuales se deslacan ias siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial del 15 de agosto de
2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo de 2014
dentro del Proceso 26-1P-2014.
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consumidor, pues esto mostraria cémo es captada
la marca en el mercado.

2.4. En el presente asunto, como €l elemento denominativo en uno de los
signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o mas
palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola
palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el
grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la
distintividad del conjunto marcario, en cuya direccion son aplicables los
siguientes parametros*:

24.1. Ubicacién de las palabras en el signo denominativo
compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor
poder de recordacion en el publico consumidor.

2.42. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extension de la palabra. Las palabras mas cortas, por lo
general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. mpacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de
la palabra podria tener mayor impactc en la mente del
consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad
con los productos o servicios que ampara el signo. Entre
mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos
o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el
conjunto.

2.45. Analizar si 1a palabra es genérica, descriptiva o de uso
comun. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso comun
se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas
palabras no pueden ser consideradas como relevantes o
preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en
cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se
debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud
distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1.5i la palabra que compone un signo es una marca
notoriamente conocida, tendra mayor relevancia.

2.46.2.5i la palabra que compone un signo es el elemento
estable en una marca derivada, o es el elemento que

& Se destaca la siguiente providencia: Interpretacion Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del
Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso
26-IP-2015 e, Interpretacion Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-|P-
2015.
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2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

conforma una familia de marcas, tendra mayor
relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situacién que le otorgue
mayor distintividad, para de esta manera determinar la
relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion, el Juez
Consultante debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con
las reglas ya expuestas, incluidas aquellas aplicables al cotejo entre
signos mixtos con parte denominativa compuesta, con el fin de
establecer el probable riesgo de confusién y/o de asociacion entre los
signos mixtos en conflicto ALDO SPIRIT y ALDO, cuyo analisis
pueda permitile a la vez identificar para el efecto, si existe un
elemento comun preponderante o relevante en ambos signos.

Improcedencia del anilisis de conexion competitiva

El signo ALDO SPIRIT (mixta) solicitado para registro ampara los
siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificacion Intemacional de
Niza: “equipaje, maletas, bolsas de viaje, bolsas, mochilas, bolsas de
vestir, estuches para pasaporte, estuches para papel, bolsos de mano,
bolsas, portamonedas, estuches, llaves, carteras, estuches para larjeta
de crédito”

El signo opositor® ampara los siguientes productos de la Clase 18 de la
Clasificacion Internacional de Niza: “Cuerc y cuero de imitacion,
produclos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles
de animales; batles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas
y articulos de guarmicioneria”.

Si bien en el proceso intemo ALDO GROUP INTERNATIONAL
argumenté que los productos que amparan los signos en conflicto no son
confundibles porque tienen notables diferencias, no obstante el Tribunal
encuentra que no es necesario el analisis de conexion competitiva en el
presente asunto, por cuanto lo cierto es, de acuerdo con la informacién
consignada en el expediente administrativo, que ambos signos figuran
registrados para identificar un mismo grupo de productos de la misma
Clase de la Clasificacion Internacional de Niza, en este caso productos
de la Clase 18, razén por la cual resulta innecesario el analisis de
conexién competitiva, pues el hecho de identificar el registro de ambas
marcas a un mismo producto de la misma clase, excluye el analisis en
mencién aunque una de las partes alegue que se ha especializado en
otro para el cual también solicito el registro.

Si bien se presentaron oposiciones en relacion con otros signos distintives, [a litis en la etapa
judicial se trabé Gnicamente en relacion con el conflicto entre los signos mixtes ALDO SPIRIT
(Clase 18) y ALDO (Clase 18).
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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 2008-00416, 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 altimo parrafo
del articulo 90 del Estath del Tribunal.

I|"| 1
[
Cecilia Lhi's

Quinteros

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la

presente Interpretacion Prejudicial e! Presidente y el Secretério.
2 e T

. SECRETARIO

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