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PROCESO 019-IP-2011

Interpretacién prejudicial de los articulos 134y 136 literal a) de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera, de la Republica de Colombia. Marca: ERAXIS (denominativa).
Actor: Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A.
Expediente interno: N° 2008-00020.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- de abril del afio dos mil once, procede a resolver
DAD ANDINA, en Quito, a los 27 dias del mes la solicitud de Interpretacion Prejudicial formula-
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da por el Consejo de Estado, Sala de lo Conten-
cioso Administrativo, Seccion Primera, de la
Republica de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 0358, de 09 de febrero de 2011,
mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Seccién Prime-
ra, de la Republica de Colombia, solicité la inter-
pretacién prejudicial de los articulos 134y 136
literal @) de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso
interno N° 2008-00020.

El auto de admisién a tramite de fecha 13 de
abril de 2011.

I. ANTECEDENTES.

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

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Laboratorio Franco Colombiano
- LAFRANCOL S.A.

Demandados: Superintendencia de Industriay
Comercio, de la Republica de
Colombia.

Tercero interesado: Vicuron Pharmaceuticals
Inc.

2. Determinacion de los hechos relevantes:
2.1. Hechos:

El 14 de octubre de 2005, VICURON PHARMA-
CEUTICALS INC., solicito el registro del signo
ERAXIS (denominativo) para distinguir prepa-
raciones farmacéuticas para el tratamiento de
infecciones micéticas o de hongos de la Clase
05 de la Clasificacién Internacional de Niza.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de
Propiedad Industrial N° 562, de 31 de marzo de
2006, siendo que la demandante Laboratorio
Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. presen-
td oposicion en base a su marca registrada
EROXIM (denominativa y mixta).

Mediante Resolucion N° 34387, de 14 de di-
ciembre de 2006, se declara infundada la oposi-
cién planteada y se concede el registro solicita-
do. Mediante Resolucién N° 11792, de 27 de
abril de 2007, se resuelve el recurso de reposi-
cion, confirmandose la resolucion anterior. Me-
diante Resolucion N° 22676, de 30 de julio de
2007, se resuelve el recurso de apelacion, con-
firmandose la resolucién anterior, agotandose
asi la via gubernativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

El demandante Laboratorio Franco Colom-
biano - LAFRANCOL S.A. manifesto lo siguien-
te:

Los signos confrontados ERAXIS (denominati-
vo) y EROXIM (denominativo y mixto) son
confundibles al punto de causar riesgo de con-
fusion en el publico consumidor, ademas que
pretenden distinguir los mismos productos de la
Clase 05 de la Clasificacion Internacional de
Niza, como quiera que la coincidencia de letras
equivale en términos porcentuales al 66% y se
encuentran ubicadas en las mismas posicio-
nes, maxime si se tiene en cuenta que se trata
de denominaciones de fantasia.

4. Fundamentos del demandado:

El demandado Superintendencia de Indus-
triay Comercio, de la Republica de Colombia,
manifiesta lo siguiente:

Los signos confrontados ERAXIS (denominati-
vo) y EROXIM (denominativo y mixto) no son
confundibles al punto de causar riesgo de con-
fusion en el publico consumidor, ya que la ex-
presion EROX- es un término comunmente utili-
zado para productos de la Clase 05y, por lo
tanto, no es susceptible de apropiacion por un
particular, teniendo dicha particula un caracter
de descriptividad, determinando ello una marca
débil.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la via pre-
judicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Juridico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacidon uniforme en el
territorio de los Paises Miembros.
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[1l. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la Interpretacion
Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a)
de la Decision 486. A continuacion, se inserta el
texto de las normas a ser interpretadas:

DECISION 486

“(...)

Articulo 134

“A efectos de este régimen constituird marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos suscep-
tibles de representacion grafica. La naturale-
za del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningln caso sera obs-
taculo para su registro.

Podréan constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;

C.)".
(.)

Articulo 136

“No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara in-
debidamente un derecho de tercero, en parti-
cular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca 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 confu-
sién o de asociacion;

C.)".

Procede el Tribunal a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos:

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se
resolvié conceder el registro del signo solicitado
ERAXIS (denominativo). Por tal motivo, es
pertinente referirse al concepto de marca y los
requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Pre-
judiciales, que sobre esta materia han sido emi-
tidas por este Honorable Tribunal a la Seccion
Primera de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, se debe efectuar la determinacién de
los requisitos para el registro de las marcas con
fundamento en lo establecido en los siguientes
pronunciamientos:

e |Interpretacion Prejudicial 133-1P-2006, de 26
de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK?”,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de
2007, dictada para el proceso interno del
Consejo de Estado N° 2003-0044.

e Interpretacion Prejudicial 128-1P-2006, de
19 de septiembre de 2006. Marca: “USA
GOLD?”, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de
noviembre de 2006, dictada para el proceso
interno del Consejo de Estado N° 2004-
0427.

En las anteriores providencias se concluyd lo
siguiente: “Un signo puede registrarse como
mar-ca si reline los requisitos de distintividad
y susceptibilidad de representacion graficay,
ademas, si el signo no esta incurso en ningu-
na de las causales de irregistrabilidad sefia-
ladas en los articulos 135 y 136 de la Deci-
sién 486 de la Comision de la Comunidad An-
dina. La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los senti-
dos.”

Es importante advertir que el literal a) del articu-
lo 135 de la Decision 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del articulo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad de representacion gréafica o de
perceptibilidad.
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Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad esta consagrada de manera in-
dependiente como causal de nulidad absoluta
en el articulo 135, literal b). La distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-
trinseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.

Este Ultimo aspecto, tiene que ver con la causal
relativa contenida en el articulo 136, literal a),
gue analizaremos en el siguiente acapite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-
FUSION Y/O DE ASOCIACION. LAS RE-
GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-
TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, se
argumentd que el signo solicitado ERAXIS
(denominativo) es confundible con la marca
registrada EROXIM (denominativa y mixta).
Por tal motivo, es pertinente referirse a la
irregistrabilidad de signos por identidad o simili-
tud y a las reglas para el cotejo de signos distin-
tivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad
o similitud.

El literal a) del articulo 136 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina, consa-
gra una causal de irregistrabilidad relacionada
especificamente con el requisito de distintivi-
dad. Establece, que no son registrables signos
gue sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registra-
da por un tercero, en relacién, con los mismos
productos o servicios, o para productos o servi-
cios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusion y/o de
asociacion.

Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusion y/o de asociacién. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otros
tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los

signos distintivos segun su grado de notorie-
dad.?

Sobre el riesgo de confusién y/o de asociacion,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El ries-
go de confusién es la posibilidad de que el con-
sumidor al adquirir un producto piense que esta
adquiriendo otro (confusién directa), o que pien-
se que dicho producto tiene un origen empresa-
rial diferente al que realmente posee (confusién
indirecta). El riesgo de asociacién es la posibili-
dad de que el consumidor, que aunque diferen-
cie las marcas en conflicto y el origen empresa-
rial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacién o vinculacién econémica”. (Pro-
ceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERA-
TON?", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648,
de 21 de agosto de 2008).

Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva; de permitirse su registro

1 PACON, Ana Maria, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIG-
NOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECO-
NOMIA GLOBALIZADA". Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente:

“La realidad econémica demostraba que muchas
marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promocién de productos o servicios
distintos. La creaciéon de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a
cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilucién
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el sig-
no, utilizacion de la marca para productos o servi-
cios distintos de forma que pueda dafarse las aso-
ciaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos
tradicionalmente por el sistema de marcas, sélo el
primero (dilucién del valor atractivo de la marca) era
merecedor de una proteccién ampliada. Para ello la
marca debia revestir determinadas caracteristicas,
entre las cuales, era relevante la implantacién del
signo en practicamente la totalidad del publico de
los consumidores. Se cuestiond entonces si sélo
este tipo de marcas debian merecer una proteccion
contra los otros riesgos sefialados. La conclusion a
la que se lleg6 fue que el fundamento comun a estos
riesgos, no era tanto la gran implantacién que goza
el signo en el trafico econoémico, sino la reputacion
que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dafar negativamente. Sur-
gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca
de alta reputacion’ para definir a este nuevo tipo de
signo que condensa una elevada reputacion y pres-
tigio que lo hace merecedor de una proteccién mas
alla de la regla de la especialidad”.
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se estaria atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, asi como
el de los consumidores. Dicha prohibicién, con-
tribuye a que el mercado de productos y servi-
cios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la eleccién de los productos o servicios
gue desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-
petente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejan-
za, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusion o asociacion entre los consu-
midores. De la conclusién a que se arribe, de-
pendera la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-
de diferentes ambitos:

La similitud ortografica. Se da por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se. La sucesion de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el nimero de silabas, las
raices o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar la confusion.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-
cia en las raices o terminaciones, y cuando la
silaba ténica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particula-
ridades de cada caso, para determinar una posi-
ble confusion.

La similitud ideolégica. Se configura entre sig-
nos que evocan una idea idéntica o semejante.

2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, debera pro-
ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-
cando para ello los siguientes parametros:

e La comparacion, debe efectuarse sin des-
componer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una vision de conjunto, tenien-
do en cuenta su unidad ortografica, auditiva e
ideoldgica.

e Enlacomparacion, se debe emplear el méto-
do del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un analisis simultaneo,
ya que el consumidor no observa al mismo

tiempo las marcas, sino que lo hace en dife-
rentes momentos.

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

e Alrealizar la comparacion, es importante tra-
tar de colocarse en el lugar del presunto
comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar como el pro-
ducto o servicio es captado por el publico
consumidor.

Los anteriores parametros, han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales, entre las cuales podemos desta-
car: Proceso 58-1P-2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de
julio de 2006. Y Proceso 62-1P-2006. Marca:
“DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de
14 de julio de 2006.

C. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMI-
NATIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, se
argumento que el signo solicitado ERAXIS (de-
nominativo) es confundible con la marca regis-
trada EROXIM (denominativa). Por tal motivo,
es necesario abordar el tema de la comparacion
entre sighos denominativos.

Las marcas denominativas se conforman por
una o mas letras, niumeros, palabras que for-
man un todo pronunciable, dotado o no de signi-
ficado conceptual; las palabras pueden provenir
del idioma espafiol o de uno extranjero, como
de la inventiva de su creador, es decir, de la fan-
tasia; cabe indicar que la denominacion permite
al consumidor solicitar el producto o servicio a
través de la palabra, que impacta y permanece
en la mente del consumidor.

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

e Se debe analizar cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad fonéti-
ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-
ta, las silabas o letras que poseen una fun-
cién diferenciadora en el conjunto, ya que
esto ayudaria a entender cémo el signo es
percibido en el mercado.
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e Se debe igualmente precisar acerca de la
silaba tonica de los signos a comparar, ya
gue si ocupa la misma posicidn, es idéntica o
muy dificil de distinguir, la semejanza entre
los signos podria ser evidente.

e Se debe observar el orden de las vocales,
pues esto indica la sonoridad de la denomi-
nacion.

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

En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando este criterio, debe establecer el ries-
go de confusién y/o de asociacién que pudiera
existir entre el signo solicitado ERAXIS (deno-
minativo) y la marca registrada EROXIM (de-
nominativay).

D. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMI-
NATIVOS Y MIXTOS.

En el procedimiento administrativo interno, se
argument6 que el signo solicitado ERAXIS (de-
nominativo) es confundible con la marca regis-
trada EROXIM (mixta). Por tal motivo, es nece-
sario abordar el tema de la comparacion entre
signos denominativos y mixtos.

El signo mixto se conforma por un elemento
denominativo y uno grafico; el primero se com-
pone de una o mas palabras que forman un todo
pronunciable, dotado o no de un significado con-
ceptual y, el segundo, contiene trazos definidos
o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de
variantes y llamarse de diferentes formas: em-
blemas?, logotipos 3, iconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del
signo mixto suele ser el preponderante, ya que

2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,
El emblema representa graficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como
marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,
Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pag. 33, Bue-
nos Aires Argentina, 2002.

3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-
cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gréfi-
co que le sirve a una entidad o un grupo de personas
para representarse. Los logotipos suelen encerrar
indicios y simbolos acerca de quienes representan”.
Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/

wiki/Logotipo

las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el
producto o servicio a través de la palabra o
denominacién contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particula-
ridades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento grafico,
que por su tamafio, color, disefio y otras carac-
teristicas, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.

El Tribunal ha realizado las siguientes conside-
raciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nomina-
tivo como el grafico, como uno solo. Cuando
se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elemen-
tos por separado”. (Proceso 55-1P-2002, pu-
blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002,
disefio industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-
trina se ha inclinado a considerar que, en
general, el elemento denominativo de la mar-
ca mixta suele ser el mas caracteristico o de-
terminante, teniendo en cuenta la fuerza ex-
presiva propia de las palabras, las que por
definicion son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento grafico, teniendo en
cuenta su tamafio, color y colocacién, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El
elemento grafico suele ser de mayor impor-
tancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos, que cuando consiste simplemen-
te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-1P-
98, Interpretacion prejudicial publicado en Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410
de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-
IP-2004. Interpretacién Prejudicial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de
17 de enero de 2005).

El Juez Consultante debera determinar el ele-
mento caracteristico de la marca registrada
EROXIM (mixta) y, posteriormente, proceder al
cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento
determinante en un signo mixto es el grafico, en
principio, no habria riesgo de confusién. Si por
el contrario es el elemento denominativo, el
cotejo debera realizarse de conformidad con las
reglas para la comparacion entre signos deno-
minativos.
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En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando el anterior criterio, debe establecer el
riesgo de confusién que pudiera existir entre el
signo solicitado ERAXIS (denominativo) y la
marca registrada EROXIM (mixta).

E. LAS MARCAS FARMACEUTICAS. PARTICU-
LAS DE USO COMUN EN LA CONFORMA-
CION DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DE-
BIL. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR ME-
DIO.

Los signos en conflicto amparan productos de
la Clase 05 de la Clasificacién Internacional de
Niza. La Superintendencia de Industria y Co-
mercio argumentod que en estos casos se debe-
ria aplicar el criterio del consumidor especiali-
zado. Por lo tanto, es pertinente tratar el exa-
men de los signos que distinguen productos
farmacéuticos.

El examen de estos signos merece una mayor
atencion en procura de evitar la posibilidad de
confusién entre los consumidores. En estos ca-
S0s, es necesario que el examinador aplique un
criterio mas riguroso. A tal propdsito, el Tribunal
se ha manifestado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la con-
fusién marcaria, es la salud del consumidor,
qguien por una confusién al solicitar un pro-
ducto y por la negligencia del despachador,
puede recibir uno de una fonética semejante
pero que difiera de su composicién y finalidad.
Si el producto solicitado esta destinado al
tratamiento gripal y el entregado lo es para el
tratamiento amebatico (sic), las consecuen-
cias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideracién lo que se
viene denominando en nuestros Paises so-
bre la cultura ‘curativa personal’, segun la
cual un gran namero de pacientes se autore-
cetan bhien por haber escuchado el anuncio
publicitario de un producto o por haber recibi-
do alguna insinuacion de un tercero. No se
considera que cada organismo humano tiene
una reaccion diferente frente al mismo farma-
co, y sin embargo la automedicacién puede
llevar al momento de la adquisicion del pro-
ducto a un error o confusion por la similitud
entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de es-
te Tribunal sobre las marcas farmacéuticas

ha sido reiterado en varias sentencias. Asi,
en el Proceso 30-1P-2000, se establecié lo
siguiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de que
en cuanto a marcas farmacéuticas el examen
de la confundibilidad debe tener un estudio y
analisis mas prolijo evitando el registro de
marcas cuya denominacion tenga una estre-
cha similitud para evitar precisamente, que el
consumidor solicite un producto confundién-
dose con otro, lo que en determinadas cir-
cunstancias puede causar un dafio irrepara-
ble a la salud humana, mas aldn tomando en
consideracion que en muchos establecimien-
tos, aun medicamentos de delicado uso, son
expendidos sin receta médica y con el solo
consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-1P-2000, siguiendo esta
linea de rigurosidad del examen o compara-
cién de dos signos que amparen productos
farmacéuticos, en la conclusion tercera, el
Tribunal expreso:

Respecto de los productos farmacéuticos,
resulta de gran importancia determinar la na-
turaleza de los mismos, dado que algunos de
ellos corresponden a productos de delicada
aplicacion, que pueden causar dafos irrepa-
rables a la salud del consumidor. Por lo tan-
to, lo recomendable en estos casos es apli-
car, al momento del andlisis de las marcas
confrontadas, un criterio riguroso, que bus-
que prevenir eventuales confusiones en el
publico consumidor dada la naturaleza de los
productos con ellas identificadas”. (Proceso
N° 68-1P-2001, publicado en la Gaceta Oficial
N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del
consumidor medio, que en estos casos es de
vital importancia, ya que las personas que con-
sumen estos productos farmacéuticos no sue-
len ser especializadas en temas quimicos ni
farmacéuticos y, por lo tanto, son mas suscep-
tibles de confusién al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a
ponerse en el lugar de un consumidor medio,
gue en el caso en cuestion es la poblacion con-
sumidora de productos farmacéuticos y, que
ademas, va a utilizar el producto dentro del
ambito de su hogar sin asistencia técnica per-
manente.



GACETA OFICIAL

30/06/2011 8.52

Como quiera que en el presente caso los signos
en conflicto comparten la particula ER-, es pre-
ciso que el Juez Consultante determine si dicha
particula es de uso comun en la clase 5 de la
Clasificacion Internacional de Niza, para poste-
riormente realizar el cotejo de los signos en
conflicto.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se
confeccionan con la conjuncién de elementos
de uso general y corriente, que le dan al signo
algun poder evocativo (prefijos, sufijos o pala-
bras), ya que ofrecen al consumidor una idea
acerca de las propiedades del producto, sus
principios activos, su uso terapéutico, etc. Por
lo tanto, ningln competidor en el mercado pue-
de apropiarse de tal particula comun. El dere-
cho de uso exclusivo del titular de la marca no
impide que las particulas de uso comudn puedan
ser utilizadas por el publico en general . En
este sentido, los signos que contengan dichas
particulas seran considerados marcariamente
débiles.

Por lo tanto, las particulas de uso comun que
conforman marcas farmacéuticas no deben ser
consideradas a efectos de determinar si existe
confusién, siendo ésta una circunstancia de ex-
cepcion a la regla de que el cotejo de las mar-
cas debe realizarse atendiendo a una simple
vision de conjunto de los signos que se enfren-
tan, donde el todo prevalece sobre sus compo-
nentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-
tante debera determinar si la particula EROX-
de la marca registrada EROXIM (denominativa
y mixta) es de uso comun en la clase 5, toman-
do en cuenta ademas que los signos confronta-
dos solo comparten la particula ER-, para asi
establecer el riesgo de confusion que pudiera
presentarse en el publico consumidor.

4 Dentro del tema Jorge Otamendi sefiala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso
comun sabe que tendra que coexistir con las mar-
cas anteriores, y con las que se han de solicitar en
el futuro. Y sabe también que siempre existira entre
las marcas asi configuradas el parecido que se de-
riva, necesariamente, de las particulas coparticipa-
das insusceptibles de privilegio marcario. Esto ne-
cesariamente tendra efectos sobre el criterio que se
aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos
elementos de uso comdn son marcariamente débi-
les”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS".
Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002.
Pag. 191.

La marca débil

Ahora bien, todo signo registrado como marca
puede hacerse débil en el mercado de produc-
tos o servicios de que se trate. En efecto, si uno
de los elementos que integran el signo es de ca-
racter genérico o de uso comun, o si evoca una
cualidad del producto o servicio, el signo se
hara débil frente a otros que también incluyan
uno de tales elementos o cualidades, inapropia-
bles en exclusiva.

Segun la doctrina, “la presencia de una locucién
genérica no monopolizable resta fuerza al con-
junto en que aparece; nadie, en efecto, puede
monopolizar una raiz genérica, debiendo tolerar
que otras marcas la incluyan, aunque podran
exigir que las desinencias u otros componentes
del conjunto marcario sirvan para distinguirlo
claramente del otro”. Asimismo, el texto citado
agrega que, no obstante su distintividad, el sig-
no puede haberse tornado banal “por el creci-
do numero de registros marcarios que lo con-
tienen; no se trata de una cualidad intrinseca
del signo, sino de su posicion relativa en ese
universo de signos que constituye el Registro

()5

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de
una marca débil, al contener ésta “una parti-
cula de uso comun no puede impedir su inclu-
sién en marcas de terceros, y fundar en esa
sola circunstancia la existencia de confundibi-
lidad, ya que entonces se estaria otorgando al
oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario (...). Esto necesaria-
mente tendra efectos sobre el criterio que se
aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que
esos elementos de uso comdn son marcaria-
mente débiles, y que los cotejos entre marcas
que los contengan deben ser efectuados con
criterio benevolente”.®

F. LAS MARCAS DE FANTASIA.
En el presente caso, el demandante Laborato-

rio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. ma-
nifestd que los signos confrontados ERAXIS

5> BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo I,
Pags. 78 y 79.

& OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edi-
cion. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos
Aires. 2002. Pags. 191 y 192.
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(denominativo) y EROXIM (denominativo y
mixto) son confundibles al punto de causar
riesgo de confusién en el publico consumidor,
maxime si se tiene en cuenta que se trata de
denominaciones de fantasia, por lo que este
Tribunal considera pertinente tocar el tema de
las marcas de fantasia.

Los signos de fantasia constituyen una elabo-
raciéon del ingenio e imaginacién de sus autores.
Es la creacion de un vocablo que no tiene signi-
ficado por si mismo, sino que asocia indirecta-
mente una idea. Sobre los signos de fantasia, el
Tribunal ha indicado que “Son palabras de fan-
tasia los vocablos creados por el empresario
gue pueden no tener significado pero hacen re-
ferencia a una idea o concepto; también lo son
las palabras con significado propio que distin-
guen un producto o servicio sin evocar ninguna
de sus propiedades. Caracteristica importante
de esta clase de marcas es la de ser altamente
distintivas (...) se pueden crear combinaciones
originales con variantes infinitas y el resultado
es el nacimiento de palabras nuevas que contri-
buyen a enriquecer el universo de las marcas”.
(Proceso 72-1P-2003, marca: INSTAFRUTA, pu-
blicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de
setiembre de 2003).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Un signo puede registrarse como marca Si
redne los requisitos de distintividad y sus-
ceptibilidad de representacion grafica y, ade-
mas, si el signo no esta incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad sefiala-
das en los articulos 135 y 136 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andi-
na. La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los senti-
dos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos
distintivos, la Autoridad Nacional que corres-
ponda deberéa proceder al cotejo de los sig-
nos en conflicto, para luego determinar si
existe o no riesgo de confusién y/o de aso-
ciaciéon, acorde con las reglas establecidas
en la presente providencia. Se debe tener en
cuenta que basta con la posibilidad de riesgo
de confusion y/o asociacién para que opere
la prohibicién de registro.

3. El Juez Consultante debe establecer el ries-
go de confusion que pudiera existir entre el
signo solicitado ERAXIS (denominativo) y
la marca registrada EROXIM (denominativa
y mixta), aplicando los criterios adoptados
por este Tribunal para la comparacion entre
esta clase de signos.

4. El examen de los signos destinados a distin-
guir productos farmacéuticos, merece una
mayor atencién en procura de evitar la posi-
bilidad de confusidn entre los consumidores.
En estos casos es necesario que el examina-
dor aplique un criterio mas riguroso. Este
razonamiento se soporta en el criterio del
consumidor medio, que en estos casos es de
vital importancia, ya que las personas que
consumen estos productos farmacéuticos no
suelen ser especializadas en temas quimi-
cos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son mas
susceptibles de confusién al adquirir dichos
productos. El criterio comentado insta al exa-
minador a ponerse en el lugar de un consumi-
dor medio, que en el caso en cuestiéon es la
poblacién consumidora de productos farma-
céuticos y, que ademas, va a utilizar el pro-
ducto dentro del &mbito de su hogar sin asis-
tencia técnica permanente.

De conformidad con lo anterior, el Juez Con-
sultante debera determinar si la particula
EROX- de la marca registrada EROXIM (de-
nominativa y mixta) es de uso comuin en la
clase 5, tomando en cuenta ademas que los
signos confrontados sélo comparten la parti-
cula ER-, para asi establecer el riesgo de con-
fusion que pudiera presentarse en el publico
consumidor. El derecho de uso exclusivo del
titular de la marca no impide que las particu-
las de uso comun puedan ser utilizadas por
el publico en general. En este sentido, los
signos que contengan dichas particulas se-
rédn considerados marcariamente débiles.

5. Son palabras de fantasia los vocablos crea-
dos por el empresario que pueden no tener
significado pero hacen referencia a una idea
0 concepto; también lo son las palabras con
significado propio que distinguen un producto
0 servicio sin evocar ninguna de sus propieda-
des. Caracteristica importante de esta clase
de marcas es la de ser altamente distintivas.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado
de Creacién del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina, el Juez Nacional consultante,
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al emitir el fallo en el proceso interno, debera
adoptar la presente interpretacién. Asimismo,
debera dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el parrafo tercero del articulo
128 del Estatuto vigente.

Notifiguese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remitase copia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

Proceso 116-IP-2010

Interpretacién prejudicial de los articulos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94,95y 96 de |la
Decisién 399 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, Republica de Colombia; e interpretacion
de oficio de los articulos 5y 7 de la misma Decision. Caso aduanero: CARTA DE
PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA. Actor: sociedad de TRANSPORTES
ESPECIALES A.R.G.S.A. Proceso interno: 54-001-23-31-004-2001-0146.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
cuatro dias del mes de mayo del afio dos mil
once.

VISTOS:

El Oficio N° C. 479 de 10 de septiembre de 2010,
recibido en este Tribunal el 22 de septiembre de
2010, por medio del cual el Consulado General
de la Republica de Colombia en Quito, Ecuador,
remitioé a este Tribunal la solicitud de interpreta-
cién prejudicial del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, Republica de Colombia den-
tro del Proceso Interno 54-001-23-31-004-2001-
0146 iniciado por la Sociedad de Transportes
Especiales A.R.G. S.A. contra la Division de
Aduanas e Impuestos Nacionales de la Republi-
ca de Colombia;

El oficio enviado por el Doctor Jorge Eliecer
Rivera Prada, Magistrado del Tribunal Adminis-

trativo de Norte de Santander, Colombia, remiti-
do al sefior Ministro de Relaciones Exteriores,
Divisién de Asuntos Juridicos de la Republica
de Colombia, en el que solicita su colaboracién
para la remision de la solicitud de interpretacién
prejudicial;

La solicitud de interpretacién prejudicial remiti-
da por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, Republica de Colombia en el que se
solicita la interpretacion prejudicial de los ar-
ticulos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95y 96 de la
Decisién 399 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena;

El auto de 20 de octubre de 2010, mediante el
cual este Tribunal decidi6 admitir a trdmite la
referida solicitud de interpretacién prejudicial
por cumplir con los articulos 32 y 33 del Tra-
tado de Creacién del Tribunal y con los requi-
sitos contemplados en el articulo 125 del Es-
tatuto; v,
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Los hechos sefialados por el consultante, com-
plementados con los documentos incluidos en
anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad de Transportes Espe-
ciales A.R.G. S.A.

Demandada: Division de Aduanas e Impuestos
Nacionales de la Republica de Colombia.

b) Solicitud del consultante.

El Tribunal Consultante especificamente pre-
tende que el Tribunal Comunitario interprete:

“1. Si el hecho que el transportista autorizado
no tenga medios adecuados para verificar la
exactitud de la cantidad o clase de bultos,
asi como de marcas y nimeros es causa exi-
mente de la obligacion preceptuada por el
articulo 94 de la Decision 399 del Acuerdo
de Cartagena, y por lo tanto constituye una
explicacion satisfactoria a la diferencia en el
numero de bultos o en el peso de la mercan-
cia.

2. Sicuando de comun acuerdo entre el trans-
portista y el remitente o el consignatario o
destinatario, segun sea el caso se acuerda
que sea el remitente quien realice las opera-
ciones de embarque y mercancia de acuerdo
con el articulo 96 Ibidem la diferencia en el
peso no es imputable al transportista”.

c) Hechos.

Como hechos relevantes extraidos del informe
del Tribunal Consultante y de la demanda se
tiene:

1. La Sociedad Transportes Especiales A.R.G.
S.A. es una empresa colombiana que tiene
como objeto principal la operacion de trans-
porte terrestre y multimodal de carga a nivel
nacional e internacional. Para realizar este
objetivo transita en la frontera entre la Repu-
blica de Colombiay la de Venezuela.

2. Al levantar la carga proveniente de Venezuela
tiene que diligenciar la documentacion de
transporte llamada Declaracion de Transito
Aduanero Internacional -D.T.A.l., la Carta de
Porte Internacional por Carretera y el Mani-
fiesto de Carga Internacional, todo esto dan-

do cumplimiento a la Decisién 399 de la Co-
mision del Acuerdo de Cartagena.

. La empresa P.D. de Colombia S.A. solicité

los servicios de la Sociedad Transportes Es-
peciales A.R.G. S.A. para que le transportara
mercancia pesada desde la ciudad de Valen-
cia, Estado de Carabobo, de la Republica
Bolivariana de Venezuela, hasta la ciudad de
Bogota, Republica de Colombia.

. La oficina de la Sociedad Transportes Espe-

ciales A.R.G. S.A. en la ciudad de Valencia,
Estado de Carabobo, Republica Bolivariana
de Venezuela, utilizé el formato expedido por
la JUNAC de la Republica Bolivariana de Ve-
nezuela, para que la autoridad aduanera com-
petente de dicho pais, con base en la docu-
mentacion consignada, autorizara el transito
Aduanero Internacional conforme a lo dis-
puesto en la Decisién 399. La Oficina de
Aduana de partida autoriz6 el transito adua-
nero internacional.

. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G.

S.A. diligencié la Declaracién de Transito
Aduanero Internacional D.T.A.l., la Carta de
Porte Internacional por Carretera y el mani-
fiesto de Carga Internacional y consigné en
estos documentos lo referente al peso, canti-
dad y descripcion de las mercancias sumi-
nistrados por el remitente en la factura co-
rrespondiente.

. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G.

S.A. hizo presentacién en la Aduana de parti-
da de la Unidad de Carga R 24321 Colombia,
la cual de conformidad con la legislacién ve-
nezolanay la Decision 399 fue debidamente
sellada con la colocacion de los precios co-
rrespondientes. La Aduana de salida, en este
caso la Aduana de la Republica Bolivariana
de Venezuela deja constancia el 30 de junio
de 1999, que a la salida de la Aduana los
precintos estaban en buen estado y bien iden-
tificados, lo mismo que la unidad de carga.

. Ademas, en la Carta de Porte Internacional

por Carretera N° 18 10164, se deja constan-
cia del acuerdo entre el remitente y el trans-
portador, sobre el cargue de la mercancia por
parte del remitente.

. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G.

S.A. no disponia de los medios para verificar
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la exactitud de la cantidad o clase de bultos,
ni el peso de la mercancia como tampoco del
estado de la misma y de su embalaje.

9. Sin embargo, de acuerdo a la misma deman-

10

11.

12.

d)

dante, y conforme a los articulos 75, 89 y 96
de la Decision 399, la Carta de Porte Interna-
cional por Carretera prueba estos hechos y,
en consecuencia, considera que la Sociedad
de Transportes Especiales A.R.G. S.A. no
disponia de los medios adecuados para efec-
tuar la revision ordenada por el articulo 94 de
la Decision 399.

.La Administracién de Aduanas de la ciudad

de Cucuta, Republica de Colombia, al efec-
tuar la revision de la mercancia en el paso de
la frontera, encontré exceso de bultos en 3
carretes, lo que motivé la expedicion del
Acta de Aprehension No. 100 el 12 de julio
de 1999, para proceder a la incautacién de la
mercancia.

La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G.
S.A. manifiesta como defensa que “Como
quiera que, la informacién respecto al nUme-
ro de paletas y carretes fue trasladada por la
sociedad transportadora de la factura No.
001469 E, a la Declaracion de Transito Adua-
nero No. 0268, autorizado con el No. 0052
por las Autoridades Aduaneras de Cucuta,
dicha informacion no tuvo origen, ni fue ge-
nerada o creada por la empresa transpor-
tadora y por tal razén, la diferencia en el
nimero de paletas y carretes detectada en
el Acta de Inspeccion D.T.A. I. no le es im-
putable”.

La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G.
S.A. alega que por no disponer de los me-
dios adecuados para efectuar la revisién dis-
puesta por el articulo 94 de la Decision 399,
no es responsable, ni le es imputable la di-
ferencia en el nimero de bultos y de carretes
advertidas en el Acta de Aprehension No.
100 del 12 de julio de 1999 y que de acuerdo
con la facultad conferida por el articulo 96 de
la Decisiéon 399, el remitente o embarcador
procedio a realizar y ejecutar por su cuentay
riesgo el embarque de la mercancia.

Fundamentos juridicos de la demanda.

La parte actora, en su escrito de demanda, ma-
nifiesta que:

1. Se violaron los articulos 75, 76, 77, 89, 91,

92, 94, 95 y 96 de la Decisién 399 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena.

. “(...) quedo6 demostrado que el trasportista no

esta obligado a revisar la exactitud de los
datos proporcionados para ser consignados
en la Carta de Porte Internacional por Carre-
tera, relativos a la cantidad y clase de bultos,
y consecuencialmente (sic), el peso de la
mercancia, cuando en el lugar o sitio de su
alzada, embarque o cargue, no tiene medios
adecuados para verificar la exactitud de los
bultos y su peso (...) se probé también que
por la naturaleza y peso de la mercancia, la
Decision 399 del Acuerdo de Cartagena, au-
toriza acuerdo entre el remitente y el trans-
portista, para que sea aquel y no éste quien
realice el embarque o cargue de las mismas”.

. En la Carta de Porte Internacional por Carre-

tera quedd establecido que “la sociedad
Transportes Especiales A.R.G. S.A. no tenia
los medios adecuados para verificar la exac-
titud del namero de bultos y peso de las mer-
cancias, que le fueron entregadas para su
traslado desde las instalaciones del remiten-
te, en la ciudad de Valencia, Estado de Cara-
bobo, Republica Bolivariana de Venezuela,
hasta las bodegas de Almaviva en la ciudad
de Bogota D.C., y por lo tanto, la operacion
de embarque o cargue de la mercancia fue
realizada y ejecutada por la sociedad Indus-
tria de Conductores Eléctricos C.A. ICONEL
de la Republica de Venezuela. Igualmente
quedd demostrado, que por si mismo la natu-
raleza y peso de la mercancia, exime al trans-
portista de la obligacion preceptuada por el
articulo 94 de la Decision 399 del Acuerdo de
Cartagena’.

. Las Resoluciones impugnadas fueron emiti-

das sobre la base del articulo 94 de la Deci-
sion 399.

. Se violaron normas de la Constitucion Politi-

ca del Estado referentes al debido proceso,
por lo que las Resoluciones impugnadas son
nulas. Ademas, agrega que también son nu-
las porque se viol6 el articulo 95 de la Deci-
sién 399, ya que este articulo “sefiala como
causa eximente de la obligacion preceptuada
por el articulo 94 del mismo estatuto, el he-
cho que el transportista autorizado no tenga
medios adecuados para verificar la exactitud
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de la cantidad o clase de bultos, asi como de
sus marcas y numeros” por lo que “por la
disposicion del citado articulo 95 de la Deci-
sién 399 (...) el hecho mencionado constitu-
ye ‘(...) una explicacion satisfactoria (...)’ res-
pecto a diferencias en el nimero de bultos o
en el peso de la mercancia”.

. Reafirma lo manifestado en el punto anterior
gue segun el articulo 95 de la Decisién 399
“constituye explicacion satisfactoria el hecho
de que el transportista no tenga medios ade-
cuados para verificar la exactitud de la canti-
dad o clase de bultos, asi como de sus mar-
cas y numeros, o del estado aparente de las
mercancias y su embalaje. Pero respecto al
peso de la mercancia, de acuerdo con el ar-
ticulo 96 de la mencionada Decisién, la di-
ferencia en el peso no es imputale (sic) al
transportista, cuando de comun acuerdo en-
tre el transportista y el remitente o el consig-
natario o destinatario, segun sea el caso, se
acuerda que sea el remitente quien realice
las operaciones de embarque de la mercan-

cla'.

. “(...) la sociedad Transportes Especiales
A.R.G. Ltda., resulta multada por un hecho
gue no le es imputable, por disposicion del
articulo 96 de la Decision 399 del Acuerdo de
Cartagena”.

. “El desconocimiento del valor probatorio que
las citadas normas (...) prueba la violacion en
los actos administrativos acusados, de los
articulos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96
de la decision (sic) 399 del Acuerdo de Car-
tagena, toda vez que, dichos elementos de-
muestran que el transporte internacional efec-
tuado por la sociedad Transportes Especia-
les A.R.G. Ltda. (sic) esta amparado por la
Carta de Porte Internacional por Carretera,
gue dicho transporte se sustenta en contrato
de transporte, y que en el desarrollo del mis-
mo, son aplicables las preceptivas de los
articulos 1010, 1011, 1013y 1027 del Codigo
de Comercio y desde luego, que por las pre-
ceptivas de los articulos 94, 95 y 96 de la
citada Decision 399, a la sociedad Transpor-
tes Especiales A.R.G. Ltda. (sic) no le es
imputable la diferencia en el peso, ni en el
namero de bultos, y que constituyendo hecho
eximente, o mas concretamente explicacion
satisfactoria, el que el transportista no tenga
medios adecuados para verificar la exactitud

ordenada por el citado articulo 94, no hay
mérito, ni fundamento juridico que justifique
la multa que le es impuesta a esa empresa
en los actos administrativos acusados”.

e) Fundamentos juridicos de la contestacién
a la demanda.

La Direccion de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, DIAN, de la Republica de Colombia en su
escrito de contestacion sostiene que:

1. El tema de la “aprehensién y decomiso de
mercancias por parte de la autoridad aduane-
ra se encuentra regulado en el Decreto 1909/
92, derogado por el nuevo ordenamiento juri-
dico aduanero Decreto 2685/99 y la resolu-
cion 4240/2000".

2. De acuerdo a las normas nacionales mencio-
nadas y a la Decisién 399 “la Division de
Servicio al Comercio Exterior de esta Admi-
nistracién se encontraba facultada para verifi-
car entre otras cosas la cantidad, el pesoy la
descripcién genérica de las mercancias, quien
al realizar dicha funcion efectivamente en el
presente caso encontré inconsistencias, con-
sistente en exceso de la misma, razén por la
cual procedid a su aprehension (...)".

3. “(...) es evidente que las mercancias, some-
tidas al régimen de transito aduanero interna-
cional, estdn sometidas a control aduanero,
y conforme lo establece la Decisién 399 de
1997, el transportador autorizado en este ca-
so TRANSPORTES ESPECIALES ARG LTDA
(sic), por ser quien ejecuta el contrato de
transporte, su responsabilidad ademas del
transporte en si de la mercancia desde el
lugar donde las recibe hasta su lugar de en-
trega, incluye el cumplimiento de las normas
aduaneras del territorio por el cual se realiza-
ra el régimen de transito aduanero interna-
cional”.

4. Por lo tanto, afirma que “no son aceptados
los argumentos expuestos por el demandan-
te respecto de la responsabilidad del remiten-
te, pues como ya se expuso claramente de
conformidad con la Legislaciéon Aduanera vi-
gente a la ocurrencia de los hechos, materia
de la presente demanda y de acorde con la
Decision 399 de 1997, es el transportista a
quien atafie al momento de hacerse cargo de
la mercancia, revisar la exactitud de los da-
tos proporcionados, relativos a la cantidad,
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clase de bultos, asi como marcas, nimeros y
estado de la mercancia como su embalaje”.

. Se puede observar “que en ningdn momento
se viold ni hubo falta de aplicacién por parte
de la Administracion de los articulos citados
por el Demandante, al contrario hubo una
correcta aplicacion de las normas toda vez
gue las mismas son claras en el evento de
gue se incurra en infraccion administrativa
por parte de una empresa transportadora y
esta plenamente demostrado que el deman-
dante no justifico el exceso de mercancia,
situacion que dio origen a la aprehension y
posterior decomiso de la mercancia y la im-
posicién de sancion por infracciéon adminis-
trativa, la cual fue aceptada por el mismo
demandante en el momento de agotar su via
gubernativa”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los articulos 75,
76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Decisién
399 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena,
cuya interpretacion ha sido solicitada, forman
parte del ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, conforme lo dispone el literal c) del
articulo 1 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-
pretar por via prejudicial las normas que confor-
man el ordenamiento juridico comunitario, con
el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el
territorio de los Paises Miembros, siempre que
la solicitud provenga de un Juez Nacional tam-
bién con competencia para actuar como Juez
Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-
nal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolucion del proceso, conforme a lo
establecido por el articulo 32 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina (codificado mediante la Decisién
472), en concordancia con lo previsto en los
articulos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decision 500);

Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado
por el Tribunal Consultante se interpretaran los
articulos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95y 96 de la
Decisién 399 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena y, de conformidad con la norma co-
munitaria, de oficio, se interpretaran los articu-
los 5y 7 de la misma Decision; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-
pretacién prejudicial es el siguiente:

DECISION 399
“(...)
DEL AMBITO DE APLICACION

Articulo 5.- El transporte internacional de
mercancias por carretera que se efectie en-
tre Paises Miembros del Acuerdo de Carta-
gena, 0 en transito por sus territorios, se
regira por la presente Decisién y sus normas
complementarias.

Asimismo, son aplicables estas nhormas cuan-
do el vehiculo habilitado y la unidad de carga
sean transportados, durante un tramo deter-
minado y sin que se efectle la descarga de
las mercancias, por otro medio de transporte,
ya sea maritimo, fluvial, lacustre o terrestre,
CUYO USO sea necesario para continuar con el
transporte internacional.

¢.)

Articulo 7.- Para el transporte internacional
de mercancias por carretera, se establecen
los siguientes traficos:

a) Entre dos Paises Miembros limitrofes;

b) Entre dos Paises Miembros, con transito
por uno o mas Paises Miembros;

c) Desde un Pais Miembro hacia un tercer
pais, con transito por uno o mas Paises
Miembros distintos del pais donde se ini-
cia el transporte;

d) Desde un tercer pais hacia un Pais Miem-
bro, con transito por uno o mas Paises
Miembros distintos del pais donde termina
el transporte; vy,

e) En transito a través de dos o0 mas Paises
Miembros desde y hacia terceros paises.

En los traficos sefialados en los literales c),
d) y e) son aplicables las disposiciones de la
presente Decision y sus normas complemen-
tarias, soélo durante el recorrido por los Pai-
ses Miembros.

¢.)
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DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

Articulo 75.- El transporte internacional de
mercancias por carretera debe estar ampara-
do por una CPIC, la cual sera suscrita por el
remitente y el transportista autorizado o por
sus representantes o agentes.

La CPIC acredita la existencia de un contra-
to de transporte, tiene mérito ejecutivo y es
negociable.

Articulo 76.- La CPIC prueba que el trans-
portista autorizado ha recibido las mercan-
cias bajo su responsabilidad y se ha obliga-
do, contra el pago de un flete, a transportar-
las dentro de un plazo preestablecido, desde
un lugar determinado hasta otro designado
para su entrega.

Articulo 77.- La CPIC debera contener la
siguiente informacion:

a) Denominacién o razén social y direccion
del transportista autorizado;

b) Nombre y direccion del remitente;
¢) Nombre y direccion del destinatario;
d) Nombre y direccion del consignatario;

e) Lugar, paisy fecha en que el transportis-ta
recibe las mercancias;

f) Lugary fecha de embarque de las mercan-
cias;

g) Lugar, paisy plazo previsto para la entrega
de las mercancias;

h) Cantidad y clase de bultos, con indicacion
de marcas y numeros;

i) Descripcién corriente de la naturaleza de
las mercancias. En caso de productos pe-
ligrosos, se indicara esta circunstancia;

i) Peso bruto en kilogramos o volumen en
metros cubicos, y cuando corresponda, su
cantidad expresada en otra unidad de me-
dida;

k) Precio de las mercancias;

[) Valor del flete y otros gastos suplementa-
rios, indicados separadamente; vy,

m)Firma del remitente y del transportista au-
torizado o de sus respectivos representan-
tes o agentes.

En el reverso de la CPIC o en hoja separada
el transportista autorizado podra establecer
clausulas generales de contratacién del ser-
vicio de transporte.

.

Articulo 89.- Son aplicables al contrato de
transporte las disposiciones establecidas en
la presente Decision y sus normas comple-
mentarias, y en lo no previsto por éstas, las
disposiciones nacionales del Pais Miembro
respectivo.

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y
DE LA RESPONSABILIDAD

Del transportista autorizado

Articulo 91.- El transportista autorizado sera
responsable de la ejecucion del contrato de
transporte, aunque para su realizacion utilice
los servicios de terceros.

Articulo 92.- La responsabilidad del trans-
portista autorizado se inicia desde el momen-
to en que recibe las mercancias de parte del
remitente o de un tercero que actda en su
nombre, o inclusive de una autoridad en cuya
custodia o control se encuentren, y concluye
cuando las entrega o las pone a disposicion
del destinatario.

Asimismo, la responsabilidad del transportis-
ta autorizado concluye cuando entrega las
mercancias a una autoridad o a un tercero a
quien deba hacer dicha entrega, de conformi-
dad con las leyes y reglamentos aplicables
en el lugar de la entrega.

¢.)

Articulo 94.- En el momento de hacerse car-
go de las mercancias, el transportista autori-
zado esté obligado a revisar:

a) La exactitud de los datos proporcionados
para ser consignados en la CPIC, relativos
ala cantidad y clase de bultos, asi como a
sus marcas y numeros; vy,
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b) El estado aparente de las mercanciasy su
embalaje.

Articulo 95.- Si el transportista autorizado
no tiene medios adecuados para verificar la
exactitud de la cantidad o clase de bultos,
asi como de sus marcas y nameros, o del
estado aparente de las mercancias y su em-
balaje, dejara constancia de tal hecho en la
CPIC o en documento anexo, expresando los
motivos de su reserva. Esta reserva no com-
promete al remitente si éste no las ha acep-
tado expresamente.

La no existencia de dicha reserva hara presu-
mir que las mercancias y su embalaje esta-
ban en aparente buen estado en el momento
en que el transportista se hizo cargo de ellas,
y que la cantidad y clase de los bultos, asi
como sus marcas y numeros de identifica-
cién, corresponden a los proporcionados y
consignados en la CPIC, salvo prueba en
contrario.

La prueba en contrario referida en el parrafo
anterior, no serd admitida cuando la CPIC
haya sido endosada a un tercero tenedor de
buena fe.

Articulo 96.- Las operaciones de embarque
y desembarque de las mercancias en los
vehiculos habilitados o en las unidades de
carga corresponde al transportista autoriza-
do, salvo que de comun acuerdo se establez-
ca que lo haga el remitente o el consignatario
o destinatario, segun sea el caso, de lo cual
se dejara constancia en la CPIC.

C.)".

1. Supremacia del Ordenamiento Juridico
Comunitario.

El Tribunal interpretara el tema de la suprema-
cia del derecho comunitario, en vista de que en
el proceso interno se debate el hecho de la
correcta aplicacion de la Decisién 399 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena y las nor-
mas internas que regulan el tema del transporte
de mercancias por carretera.

El Tribunal en abundante jurisprudencia ha con-
solidado como principio fundamental del Dere-
cho Comunitario Andino el de la “Supremacia
del Derecho Comunitario Andino”, basandose

en los principios de “Eficacia Directa del Orde-
namiento Juridico Andino”, el de “Aplicabilidad
Inmediata del Ordenamiento Juridico Andino”, y
el de “Autonomia del Ordenamiento Juridico
Andino”.

Haciendo un analisis de la posicion o jerarquia
del Ordenamiento Juridico Andino, ha manifes-
tado que dicho ordenamiento goza de prevalen-
cia respecto de los ordenamientos juridicos de
los Paises Miembros y respecto de las normas
de derecho internacional. En este marco ha es-
tablecido que en caso de presentarse antino-
mias entre el derecho comunitario andino y el
derecho interno de los Paises Miembros, preva-
lece el primero, al igual que al presentarse
antinomias entre el derecho comunitario y las
normas de derecho internacional, también pre-
valece el Derecho Comunitario Andino.

Un punto fundamental al analizar el principio de
Supremacia del Derecho Comunitario Andino,
como se dijo anteriormente, es el principio de
“Autonomia del Ordenamiento Juridico Andino”,
que no es otra cosa que el desarrollo del princi-
pio de supremacia y que consagra como un
verdadero sistema juridico al Ordenamiento Juri-
dico Comunitario, es decir, unido a que dicho
sistema juridico se presenta como un todo co-
herente y dotado de unidad, contiene un conjun-
to de principios y reglas estructurales que deri-
van de él mismo, sin resultar de ningln otro
ordenamiento juridico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomia
del Ordenamiento Juridico Andino, ha manifes-
tado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el orde-
namiento comunitario no deriva del ordena-
miento de los Paises Miembros, sea éste de
origen interno o internacional, sino del Trata-
do Constitutivo de la Comunidad. Asi, y por
virtud de su autonomia, se ratifica que el or-
denamiento juridico de la Comunidad —tanto
el primario como el derivado- no depende ni
se halla subordinado al ordenamiento interno,
de origen internacional, de dichos Paises. En
consecuencia, los tratados internacionales
que celebren los Paises Miembros por pro-
pia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los
ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten
efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuer-
za vinculante que tales instrumentos posean
en las relaciones entre los citados Paises
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Miembros y terceros paises u organizaciones
internacionales.” (Proceso 01-Al-2001. Senten-
cia del 27 de junio de 2002, publicada en la
Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

Principio de complementacion indispensa-
ble.

El principio de complementacién indispensable
de la normativa comunitaria consagra lo que
algunos tratadistas denominan “norma de clau-
sura”, segln la cual se deja a la legislacion de
los Paises Miembros la solucién legislativa de
situaciones no contempladas en la ley comuni-
taria, ya que es posible que aquélla no prevea
todos los casos susceptibles de regulacion juri-
dica.

Este principio implica que los Paises Miembros
tienen la facultad para fortalecer o complemen-
tar, por medio de normas internas o de Acuer-
dos Internacionales, la normativa del ordena-
miento comunitario andino, pero, en la aplica-
cion de esta figura, las legislaciones internas de
cada pais no podran establecer exigencias, re-
quisitos adicionales o dictar reglamentaciones
gue de una u otra manera entren en conflicto
con el derecho comunitario andino o restrinjan
aspectos esenciales regulados por él.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha mani-
festado que “la norma comunitaria, la doctrina 'y
la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios
restrictivos, como el principio del ‘complemen-
to indispensable’ para medir hasta donde pue-
den llegar las innovaciones normativas de dere-
cho interno, anotando que so6lo serian legitimas
aquellas complementarias que resulten ser ‘es-
trictamente necesarias para la ejecucién de la
norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan
su aplicacién y que de ningiin modo la entraben
o desvirtten’ (...) advirtié la inaplicabilidad del
derecho interno que sea contrario al ordena-
miento juridico comunitario, debiendo quedar
substraidos de la competencia leqgislativa inter-
na los asuntos requlados por la legislacién co-
munitaria. De esta manera, ‘la norma interna
gue sea contraria a la norma comunitaria, que
de algun modo la contradiga o que resulte irre-
conciliable con ella, si bien no queda propia-
mente derogada, dejara de aplicarse automa-
ticamente, bien sea anterior (subrayamos) o
posterior a la norma integracionista’. (Proceso
121-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139,

de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC,
citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la
G.0.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, marca:
MARTA).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potes-
tad de las autoridades nacionales de los Paises
Miembros, de regular a través de normas inter-
nas o mediante la celebracién de tratados inter-
nacionales, los asuntos sobre Transporte Inter-
nacional de Mercancias por Carretera no com-
prendidos en la norma comunitaria andina, no
podréa ser ejercida de modo tal que signifi-
que la introduccidn de restricciones adicio-
nales al ejercicio de los derechos y faculta-
des consagrados por la norma comunitaria.
En todo caso, la norma interna o internacional
que se aplique debera ser compatible con la
comunitaria.

En efecto, estas normas no podran estable-
cer exigencias, requisitos adicionales o dic-
tar reglamentaciones que de una u otra ma-
nera entren en conflicto con el derecho co-
munitario andino o restrinjan aspectos esen-
ciales regulados por él de manera que signifi-
quen, por ejemplo, una menor proteccion a los
derechos consagrados por la norma comunita-
ria.

Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez
consultante, debe aplicar la norma comunitaria
con preferencia a las normas de derecho inter-
no y soélo aplicar éstas en los casos en que la
norma comunitaria no se refiera al temay siem-
pre y cuando dichas normas no contravengan el
derecho comunitario.

2. La liberaciéon de los servicios de trans-
porte de mercancias por carretera en el
territorio comunitario.

Se interpreta el tema a efecto de sentar un
marco general de la liberacién de los servicios
de transporte de mercancias por carretera en el
territorio comunitario y su importancia dentro
del proceso de integracién, para que de esta
manera el Juez consultante tenga los elemen-
tos necesarios para juzgar el caso de autos.

El Tribunal ha sentado jurisprudencia, respecto
a la liberacion de los servicios de transporte de
mercancias por carretera en el territorio comuni-
tario, en el Proceso 49-Al-99, Proceso 15-Al-00
y 01-1P-2008 y, ha sostenido:
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La supresion de los aranceles en el comercio
intracomunitario no es suficiente para alcanzar
un mercado Unico, espacio donde la circulacion
de mercancias, servicios, personas y capitales
debe efectuarse libremente y sin obstaculos de
ninguna naturaleza, de tal manera que los inter-
cambios y movimientos de los factores de pro-
duccién al interior de la Comunidad se aseme-
jen, en la medida de lo posible, a la que existe
en los territorios de los Paises Miembros.

Conjuntamente con la liberalizacién de los fac-
tores de produccion, la conformacién del merca-
do comun requiere una politica exterior Unica,
asi como, politicas comunitarias comerciales,
sociales, de desarrollo fronterizo y de integra-
cion fisica, que permitan una cohesién gradual
de los mercados y territorios nacionales, con
miras a alcanzar un desarrollo equilibrado y
armonico de los Paises Miembros.

En el campo de los servicios, en el Acuerdo de
Cartagena se establece como una competencia
de la Comunidad el desarrollo de proyectos de
cooperacion, para cuyo efecto atribuye a la Co-
mision la facultad de adoptar programas en
areas seleccionadas del sector servicios, de-
finiéndose para cada caso los mecanismos e
instrumentos a ser aplicados.

Aparte de la progresiva liberalizacién de servi-
cios que se ha efectuado en materia de trans-
porte, telecomunicaciones y turismo, el ordena-
miento juridico comunitario cuenta en la actuali-
dad con un “Marco General de Principios y Nor-
mas para la Liberalizacién del Comercio de Ser-
vicios en la Comunidad Andina”, aprobado el 11
de junio de 1998, mediante Decision 439 de la
Comisién, cuerpo legal que tiene por finalidad la
creacion del Mercado Comun Andino de Servi-
cios, sobre la base del principio de igualdad de
trato y no discriminacion por nacionalidad, apli-
cables a todos los sectores de servicios, en los
distintos modos de suministro.

El Acuerdo constitutivo de la Comunidad Andi-
na, en su articulo 116, establece que los Paises
Miembros desarrollaran una accién conjunta pa-
ra lograr un mejor aprovechamiento del espacio
fisico, fortalecer la infraestructura y los servi-
cios necesarios para el avance del proceso de
integracion econdémica de la Subregion. Esta
accion se ejercera —agrega el referido articu-
lo— principalmente en los campos de la ener-
gia, los transportes y las comunicaciones, y

comprendera las medidas necesarias a fin de
facilitar el trafico fronterizo entre los Paises
Miembros.

El 17 de enero de 1997, la Comision del Acuer-
do de Cartagena expidié la Decisién 399 (susti-
tu-tiva de la Decisidon 257) sobre Transporte
Internacional de Mercancias por Carretera, con
la consideracion de que este servicio constituye
uno de los instrumentos de ayuda eficaz para la
consolidacion del espacio econdmico subregio-
nal, a través del apoyo determinante que brinda
al intercambio comercial. En efecto, la liberali-
zacion de los servicios de transporte de mer-
cancias al interior de la Comunidad se encuen-
tra estrechamente conectada con la primera
fase de la integracion andina: «la zona de libre
comercio», en razén de que las restricciones al
servicio de transporte pueden afectar el princi-
pio de la libre circulacién de mercancias y el
Programa de Liberacién que consagra el Acuer-
do de Cartagena.

A fin de liberalizar la oferta y la prestacién del
servicio de transporte internacional de mercan-
cias por carretera, la Decision 399 consagra el
compromiso de los Paises Miembros de homo-
logar las autorizaciones y documentos de trans-
porte y eliminar toda medida restrictiva que afec-
te o pueda afectar las operaciones de transpor-
te internacional, de manera que mantengan ple-
na vigencia los principios fundamentales de li-
bertad de operacién, acceso al mercado, trato
nacional, transparencia, no discriminacion, igual-
dad de tratamiento legal, libre competencia y
nacién mas favorecida, expresamente estable-
cidos en el articulo 3. (Proceso 46-Al-99: Ac-
cién de Incumplimiento interpuesta por la Se-
cretaria General de la Comunidad Andina contra
la Republica de Venezuela, al adoptar ésta una
serie de medidas aplicables al Transporte Inter-
nacional de Mercancias por Carretera).

3. Ambito de aplicacion de la Decision 399
de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

Es importante referirse al tema del ambito de
aplicacion de la Decisién 399 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena, toda vez que el conflicto
surge de servicios de transporte que se iniciaron
en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo
de la Republica Bolivariana de Venezuela cuyo
destino final era la Republica de Colombia, am-
bos paises miembros de la Comunidad Andina,
al momento de producirse el conflicto.
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Como se tiene dicho, la Decisién 399 de la Co-
mision del Acuerdo de Cartagena, fue aprobada
el 17 de enero de 1997 y es sustitutoria de la
Decision 257. Como se sefial6 en el punto ante-
rior y conforme reza la parte considerativa de la
Decision 399, el transporte internacional de mer-
cancias por carretera constituye uno de los ins-
trumentos de ayuda eficaz para la consolida-
cién del espacio econ6mico subregional y el
logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena,
ademas de ser una herramienta valiosa de inte-
gracion que brinda un apoyo determinante al
intercambio comercial, a la expansién competi-
tiva de la base productiva y a la dinamizacion
del comercio exterior.

De esta manera y para lograr dichos objetivos,
la Decision 399 y sus normas complementa-
rias, rige en todo lo referente al transporte inter-
nacional de mercancias por carretera que se
efectle entre Paises Miembros de la Comuni-
dad Andina o en transito por sus territorios.
Esta misma norma rige cuando un vehiculo ha-
bilitado y la unidad de carga sean transporta-
dos, durante un tramo determinado y sin que se
realice la descarga de las mercancias.

En la presente interpretacién prejudicial, el Tri-
bunal recalca lo ya manifestado en el Proceso
156-IP-2007, donde se sefial6 que para la apli-
cacion de esta Decision es necesario que el
transporte internacional de mercancias por ca-
rretera se efectle de uno de los siguientes mo-
dos:

“(1) entre Paises Miembros del Acuerdo de
Cartagena, 0 en transito por sus territorios;

(2) cuando el vehiculo habilitado y la unidad de
carga sean transportados, durante un tra-
mo determinado y sin que se efectie la
descarga de las mercancias, por otro medio
de transporte, ya sea maritimo, fluvial, la-
custre o terrestre, cuyo uso sea necesario
para continuar con el transporte internacio-
nal.

(3) cuando la tripulacion, con los vehiculos ha-
bilitados y unidades de carga, contenedores
y tanques, se trasladen sin mercancias de
un Pais Miembro a otro para iniciar o conti-
nuar una operacion de transporte internacio-
nal, o retornen a su pais de origen, luego de
haberla concluido.

Especificamente, en cuanto al transporte inter-
nacional por carretera, la norma establece que
la aplicacién de esta Decision esta supeditada
a que el transporte se efectlie en uno de los
siguientes traficos:

a) Entre dos Paises Miembros limitrofes;

b) Entre dos Paises Miembros, con transito por
uno o mas Paises Miembros;

c) Desde un Pais Miembro hacia un tercer pais,
con transito por uno o méas Paises Miembros
distintos del pais donde se inicia el transpor-
te;

d) Desde un tercer pais hacia un Pais Miembro,
con transito por uno o mas Paises Miembros
distintos del pais donde termina el transpor-
te; y,

e) En transito a través de dos o mas Paises
Miembros desde y hacia terceros paises.

Sin embargo, en los tres Gltimos supuestos, la
norma andina sera aplicable sélo durante el
recorrido por los Paises Miembros.

En este sentido, el Juez consultante debera
analizar si en el caso de autos se plasman tales
condiciones para la aplicacion de la norma co-
munitaria sub materia, y si las partes que cele-
braron el contrato de transporte cumplen con
los requisitos que establece el Capitulo IV, so-
bre las condiciones del transporte, ya que el
articulo 19 de la Decisién en cuestion establece
gue el servicio de transporte internacional sera
prestado s6lo cuando se cumpla con lo estable-
cido en este Capitulo. Considerando el caso de
autos, las condiciones citadas se resumen en
las siguientes:

1. Tal como lo establece el articulo 18, sola-
mente el transportista que cuenta con las
autorizaciones establecidas en la presente
Decision, podra efectuar transporte interna-
cional de mercancias por carretera, dentro de
las que se encuentran el Certificado de Ido-
neidad, el Permiso de Prestacion de Servi-
cios y el Certificado de Habilitacion para cada
uno de los camiones o tracto-camiones, los
cuales deberan estar registrados conjunta-
mente con las unidades de carga a utilizar,
que conforman su flota.
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2. En cuanto a la mercancia a transportar, ésta
debera estar amparada por una Carta de Por-
te Internacional por Carretera (CPIC)!y un
Manifiesto de Carga Internacional (MCI)?2, que
deberan ser presentados ante las autorida-
des de aduana que deban intervenir en el
control de la operacion, para su tramite res-
pectivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada
del vehiculo habilitado con las mercancias.
Cuando esté sujeta al régimen de transito
aduanero internacional, dicha mercancia de-
bera estar amparada con una Declaracion de
Transito Aduanero Internacional. Todos estos
documentos, deberan ser emitidos por el trans-
portista autorizado Unicamente para las ope-
raciones de transporte internacional que él
efectue.

. Respecto de la circulacién de los vehiculos
habilitados y de las unidades de carga, ésta
estara regulada por las disposiciones sobre
transito de vehiculos automotores, vigentes
en los Paises Miembros por cuyo territorio
circulen.

. La poliza de seguro, requerida para la emi-
sion del Certificado de Idoneidad, deberé pre-
sentarse a los respectivos organismos nacio-
nales competentes, antes de iniciar la pres-
tacion del servicio. Asimismo, el transportis-
ta autorizado no podra realizar transporte in-
ternacional cuando la pdliza de seguro de
responsabilidad civil se encuentre vencida.

Es necesario tomar en consideracion que las
acciones legales emanadas del contrato de
transporte prescribiran, conforme lo establece
el articulo 156 de la norma sub materia, en el
plazo de un afio calendario, contado a partir del
dia siguiente en que se produzca el evento o el
incumplimiento que motive la interposicién de la
accion”. (Proceso 156-1P-2006, publicado en la
G.0.A.C. N° 1619 de 16 de mayo de 2008, ca-
so: Transporte internacional de carga por carre-
tera).

! Documento que prueba que el transportista autorizado
ha tomado las mercancias bajo su responsabilidad y se
ha obligado a transportarlas y entregarlas de confor-
midad con las condiciones establecidas en ella o en el
contrato correspondiente.

2 Documento de control aduanero que ampara las mer-
cancias que se transportan internacionalmente por ca-
rretera, desde el lugar en donde son cargadas a bordo
de un vehiculo habilitado o unidad de carga hasta el
lugar en donde se descargan para su entrega al desti-
natario.

En el caso de autos, el desarrollo de la opera-
cién de transporte internacional se realiza en la
frontera de la Republica de Colombia y de la
Republica Bolivariana de Venezuela, pues los
servicios de transporte se iniciaron precisamen-
te en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo
de la Republica Bolivariana de Venezuela. El
Juez consultante, debera tener en cuenta que el
22 de abril de 2006, la Republica Bolivariana de
Venezuela denuncio el Acuerdo de Cartagenay
desde esa fecha ya no forma parte de la Comu-
nidad Andina, sin embargo, al momento en el
que surgi6 la controversia y en el que se presen-
taron la demanda y la contestacion a la deman-
da, la Republica Bolivariana de Venezuela, si
era un Pais Miembro de la Comunidad Andina,
por lo que la Decision 399 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena se aplicara para el pre-
sente caso.

4. Formay efectos del contrato de transpor-
te.

Es necesario referirse al tema, para tener clari-
dad de la forma y los efectos de los contratos
celebrados por las partes y, de esta manera,
determinar las posibles responsabilidades.

El articulo 1 de la Convencion Interamericana
sobre los Contratos de Transporte Internacional
de Mercaderia por Carretera, en su literal a) ex-
presa que el contrato de transporte de merca-
derias por carretera es “todo contrato en virtud
del cual el portador se compromete, mediante el
pago de un porte o precio, a transportar merca-
derias por tierra de un lugar a otro en vehiculos
que emplean carreteras como infraestructura
vial”.

Se define al contrato internacional de mercade-
rias por carretera, como el porte de mercancias
que utiliza vehiculos de transporte por carretera
en todo su recorrido, en virtud de un contrato de
transporte, desde el lugar situado en un pais en
el cual el transportador autorizado toma las
mercancias bajo su responsabilidad hasta otro
lugar designado para su entrega en un pais dife-
rente.

El transporte internacional andino de mercan-
cias por carretera debe estar amparado por una
Carta de Porte Internacional por Carretera
(CPIC), la cual seréa suscrita por el remitente y
el transportista autorizado o por sus represen-
tantes o agentes. Esta acredita la existencia de
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un contrato de transporte, tiene mérito ejecuti-
VO y es negociable. Es este documento el que
prueba que el transportista autorizado ha recibi-
do las mercancias bajo su responsabilidad y se
ha obligado, contra el pago de un flete, a trans-
portarlas dentro de un plazo preestablecido, des-
de un lugar determinado hasta otro designado
para su entrega, y en él se pueden establecer
clausulas generales de transportacion.

Este documento debera cumplir los requisitos
gue establece el Capitulo VIII de la Decisién
399, entre ellos, los siguientes requisitos forma-
les:

- Denominacién o razén social y direccién del
transportista autorizado;

- Nombre y direccion del remitente;

- Nombre y direccion del destinatario;

- Nombre y direccion del consignatario;

- Lugar, pais y fecha en que el transportista
recibe las mercancias;

- Lugar y fecha de embarque de las mercan-
cias;

- Lugar, pais y plazo previsto para la entrega
de las mercancias;

- Cantidad y clase de bultos, con indicacion de
marcas y nimeros;

- Descripcion corriente de la naturaleza de las
mercancias. En caso de productos peligro-
sos, se indicara esta circunstancia;

- Peso bruto en kilogramos o volumen en me-
tros cubicos, y cuando corresponda, su can-
tidad expresada en otra unidad de medida;

- Precio de las mercancias;

- Valor del flete y otros gastos suplementarios,
indicados separadamente; y,

- Firma del remitente y del transportista autori-
zado o de sus respectivos representantes o
agentes.

Sin embargo, la norma comunitaria establece
en su articulo 84 que la falta de la CPIC o su
pérdida, asi como cualquier error en la consig-
nacién de la informacion, no afectard la existen-
cia ni validez del contrato de transporte, si la
relacién es probada por otros medios legalmen-
te aceptados.

5. De los derechos y obligaciones y de la
responsabilidad en los contratos interna-
cionales de transporte. Limites.

En este acapite el Tribunal analizara las pregun-
tas concretas que formulé el Juez consultante:

“1. Si el hecho que el transportista autorizado
no tenga medios adecuados para verificar la
exactitud de la cantidad o clase de bultos,
asi como de marcas y nimeros es causa
eximente de la obligacién preceptuada por el
articulo 94 de la Decision 399 del Acuerdo
de Cartagena, y por lo tanto constituye una
explicacion satisfactoria a la diferencia en el
numero de bultos o en el peso de la mercan-
cia.

2. Sicuando de comun acuerdo entre el trans-
portista y el remitente o el consignatario o
destinatario, segln sea el caso se acuerda
gue sea el remitente quien realice las opera-
ciones de embarque y mercancia de acuerdo
con el articulo 96 Ibidem la diferencia en el
peso no es imputable al transportista”.

Una vez convenidas las clausulas a regir en el
contrato internacional de transporte de merca-
derias, del mismo se desprenden las caracteris-
ticas inherentes a éste, como las responsabili-
dades que el transportista tiene por el hecho de
transportar la carga. Complementariamente se
utilizaran las disposiciones que establece la
norma comunitaria, salvo en los casos en los
que la norma andina asi lo establezca, donde el
acuerdo privado no podra prevalecer sobre la
norma comunitaria.

El Capitulo IX de la Decision 399, se refiere a los
derechos y obligaciones y a la responsabilidad
del transportista autorizado, del remitente, del
destinatario y de los limites de la responsabili-
dad. En el caso que nos ocupa nos referiremos
a los derechos, obligaciones y responsabilidad
del transportista autorizado.

El transportista autorizado es la persona juridi-
ca cuyo objeto social es el transporte de mer-
cancias por carretera, constituida en uno de los
Paises Miembros conforme a las normas de
sociedades mercantiles o de cooperativas, que
cuenta con Certificado de Idoneidad y uno o
mas Permisos de Prestacion de Servicios. Este
trasportista autorizado es el responsable de la
ejecucion del contrato de transporte, para dicha
ejecucion, inclusive, puede utilizar los servicios
de terceros, por lo tanto, en un principio, la res-
ponsabilidad del transportista autorizado empie-
za desde el momento en que recibe las mercan-
cias y termina cuando entrega dicha mercancia
o las pone a disposicion del destinatario.
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El articulo 94 de la Decision 399, sefiala como
una de las obligaciones del transportista autori-
zado la de revisar: a) La exactitud de los datos
proporcionados para ser consignados en la CPIC,
relativos a la cantidad y clase de bultos, asi
COmo a sus marcas y nameros; y, b) El estado
aparente de las mercancias y su embalaje, por
lo tanto, de acuerdo a este articulo, en un princi-
pio, la responsabilidad de la verificacion de las
mercancias corresponde al transportista autori-
zado. Sin embargo, el articulo 95 de la misma
Decisién exime al transportista autorizado de
esta obligacion siempre y cuando se cumplan
los siguientes requisitos, concurrentes entre si:

1. Que el transportista autorizado no tuviere me-
dios adecuados para verificar dicha informa-
cion;

2. Que el transportista autorizado deje constan-
cia de que no cuenta con los medios adecua-
dos para verificar la informacion en la CPIC o
en un documento anexo, expresando los mo-
tivos de su reserva,;

3. Aceptacion de manera expresa por parte del
remitente de los motivos de reserva, ya que,
dichos motivos s6lo comprometen al remiten-
te si éste las ha aceptado de manera expre-
sa.

Asimismo, este articulo prevé que la no existen-
cia de la reserva hara presumir que:

1. Las mercancias y su embalaje estaban en
aparente buen estado en el momento en que
el transportista se hizo cargo de ellas.

2. La cantidad y clase de bultos, asi como sus
marcas y numeros de identificacion corres-
ponde a los proporcionados y consignados
en la CPIC, salvo prueba en contrario.

Por lo tanto, prima facie se presume que las
mercancias y su embalaje estan en aparente
buen estado en el momento en que el transpor-
tista se hizo cargo de ellas, siempre y cuando
todos los datos sean los proporcionados en la
CPIC. Sin embargo, se admite prueba en con-
trario, invirtiéndose la carga de la prueba, si es
gue estos datos no han sido expresamente ins-
critos en la CPIC y siempre y cuando se cum-
plan todos los requisitos arriba mencionados.

De lo expuesto, se desprende la importancia de
la CPIC ya que éste es el documento donde se
plasman todas las caracteristicas del transpor-
te internacional por carretera y, en Ultimas, la

responsabilidad del transportista autorizado o,
en su caso, del remitente.

De la misma manera, de acuerdo al articulo 96
de la Decision 399, las operaciones de embar-
que y desembarque de las mercancias, corres-
ponde al transportista autorizado, exceptuando
de esta regla, el hecho que de comun acuerdo
se establezca que lo haga el remitente o el
consignatario o destinatario, segun sea el caso,
de lo cual se debera dejar constancia expresa
en la CPIC, lo cual nos remite al articulo 95 en
cuanto a los requisitos que debe cumplir el
transportista autorizado a fin de ser eximido de
su responsabilidad, es decir, que el transportis-
ta autorizado no tenga los medios adecuados
para verificar la informacion, que deje constan-
cia de este hecho en la CPIC y que dicha re-
serva sea expresamente aceptada por el remi-
tente, de donde se desprende, que el transpor-
tista autorizado que haya cumplido con estos
requisitos queda eximido de la responsabilidad
de la verificacién de datos.

En este sentido, de conformidad con el articulo
96 y, como se tiene dicho, la responsabilidad,
en un principio corresponde al transportista au-
torizado, salvo que en la CPIC conste expresa-
mente que, de mutuo acuerdo, dicha responsa-
bilidad recae sobre el remitente, lo que signifi-
caria, que el transportista autorizado queda exo-
nerado de esta responsabilidad.

Por lo tanto, en el caso concreto, el Juez con-
sultante, debera analizar la CPIC y los docu-
mentos anexos, para determinar si la sociedad
TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. hizo
alguna reserva, del modo que se ha indicado
sobre la carencia de los medios adecuados para
verificar la exactitud de la cantidad de la mer-
cancia transportada, y si dicha reserva fue ex-
presamente aceptada por el remitente, para asi
determinar la responsabilidad del transportista
autorizado; o, por el contrario su exoneracién de
la responsabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias
entre el derecho comunitario andino y el dere-



GACETA OFICIAL

30/06/2011 23.52

cho interno de los Paises Miembros, prevalece
el primero, al igual que al presentarse antinomias
entre el derecho comunitario y las demas nor-
mas de derecho internacional; lo anterior tiene
como efecto inmediato la inaplicabilidad de la
norma que sea contraria al Derecho Comunitario
Andino.

No obstante, las autoridades nacionales de los
Paises Miembros pueden regular, a través de
normas internas o mediante la celebracion de
tratados internacionales, los asuntos sobre
Transporte Internacional de Mercancias por Ca-
rretera no comprendidos en la norma comunita-
ria andina, pero ello no podra ser ejercido de
modo tal que signifique la introduccion de res-
tricciones adicionales al ejercicio de los dere-
chos y facultades consagrados por la norma
comunitaria. En todo caso, la norma interna o
internacional que se aplique debera ser compa-
tible con la comunitaria.

SEGUNDO: La Decision 399 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, establece las condicio-
nes para la prestacion del servicio de transporte
internacional de mercancias por carretera entre
los Paises Miembros de la Comunidad Andina,
con el objeto de liberalizar su oferta sustentada
en los principios fundamentales de: libertad de
operacion; acceso al mercado; trato nacional,
transparencia; no discriminacion, igualdad de
tratamiento legal; libre competencia; y, nacién
mas favorecida.

El Juez consultante debera analizar si en el
caso de autos se plasman las condiciones para
la aplicacion de la norma comunitaria, y si las
partes que celebraron el contrato de transporte
cumplen con los requisitos que establece el
Capitulo 1V, sobre las condiciones del transpor-
te.

TERCERO: EI transporte internacional andino
de mercancias por carretera debe estar ampa-
rado por una Carta de Porte Internacional por
Carretera (CPIC), la cual sera suscrita por el
remitente y el transportista autorizado o por sus
representantes o agentes. Esta acredita la exis-
tencia de un contrato de transporte, tiene mérito
ejecutivo y es negociable. Es este documento
el que prueba que el transportista autorizado ha
recibido las mercancias bajo su responsabilidad
y se ha obligado, contra el pago de un flete, a
transportarlas dentro de un plazo preestablecido,

desde un lugar determinado hasta otro designa-
do para su entrega, y en él se pueden estable-
cer clausulas generales de transportacion.

Sin embargo, la norma comunitaria establece
en su articulo 84 que la falta de la CPIC o su
pérdida, asi como cualquier error en la consig-
nacion de la informacion, no afectara la existen-
cia ni validez del contrato de transporte, si la
relacién es probada por otros medios legalmen-
te aceptados.

CUARTO: La responsabilidad sobre la verifica-
cion de la exactitud de los datos relativos a la
cantidad y clase de bultos, asi como a sus
marcas y nimeros; y, el estado aparente de las
mercancias y su embalaje recae prima facie en
el transportista.

Sin embargo, si el transportista autorizado no
cuenta con los medios idéneos para realizar la
verificacion de manera eficaz, lo hara constar en
la CPIC, la cual, ademas, debera contener la
expresa voluntad del remitente, aceptando es-
tas condiciones.

QUINTO: Por lo tanto, en el caso concreto, el
Juez consultante, debera analizar la CPIC y los
documentos anexos, para determinar si la so-
ciedad TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G.
S.A. hizo alguna reserva, del modo que se ha
indicado sobre la carencia de los medios ade-
cuados para verificar la exactitud de la canti-
dad de la mercancia transportada, y si dicha
reserva fue expresamente aceptada por el remi-
tente, para asi determinar la responsabilidad del
transportista autorizado; o, por el contrario su
exoneracion de la responsabilidad.

SEXTO: En el caso de autos, el desarrollo de la
operacion de transporte internacional se realiza
en la frontera de la Republica de Colombiay de
la Republica Bolivariana de Venezuela, pues los
servicios de transporte se iniciaron precisamen-
te en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo
de la Republica Bolivariana de Venezuela. El
Juez consultante, debera tener en cuenta que el
22 de abril de 2006, la Republica Bolivariana de
Venezuela denuncio el Acuerdo de Cartagenay
desde esa fecha ya no forma parte de la Comu-
nidad Andina, sin embargo, al momento en el
que surgi6 la controversia y en el que se presen-
taron la demanda y la contestacion a la deman-
da, la Republica Bolivariana de Venezuela, si
era un Pais Miembro de la Comunidad Andina.
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De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal, el Juez Nacional Consul-
tante, al emitir el respectivo fallo, debera adop-
tar la presente interpretacion dictada con funda-
mento en las sefaladas normas del ordena-
miento juridico comunitario. Debera asimismo,
dar cumplimiento a las prescripciones conteni-
das en el parrafo tercero del articulo 128 del
vigente Estatuto.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presente
interpretacion a la Secretaria General de la Co-
munidad Andina para su publicacion en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 13-1P-2011

Interpretacion prejudicial, de oficio, de los articulos 134, 136 literales a), b) y h),
150, 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Seccién

Primera del Consejo de Estado de la Republica de Colombia. Actor: Sefior JUAN
FERNANDO BELMONT ANDERSON. Marca: “JFB” (denominativa).
Expediente Interno N° 2003-00448.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
cuatro (4) dias del mes de mayo del afio dos mil
once.

En la solicitud sobre interpretacién prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repu-
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Seccion Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretacion prejudicial
y de sus anexos se desprende que los requisi-
tos exigidos por el articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-
ron cumplidos, por lo que su admision a tramite
fue considerada procedente por auto de ocho (8)
de abril de 2011.

1. ANTECEDENTES
1.1. Las partes

Demandante: el sefior JUAN FERNANDO
BELMONT ANDERSON.

Demandada: LA NACION COLOMBIANA - SU-
PERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMER-
ClO.

Tercero Interesado: la sociedad JGB S.A.

1.2. Actos demandados
El sefior JUAN FERNANDO BELMONT ANDER-
SON plantea que se declare la nulidad de las

siguientes resoluciones administrativas:

- Resolucién No. 03713 de 20 de febrero de
2003, por medio de la cual la Jefe de la Divi-
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sién de Signos Distintivos de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio resolvid negar
el registro del signo “JFB” (denominativo) para
distinguir productos comprendidos en la cla-
se 3 de la Clasificacién Internacional de Niza,
a favor del sefior JUAN FERNANDO BEL-
MONT ANDERSON.

- Resolucion No. 012258 de 30 de abril de 2003,
por medio de la cual la Jefe de la Divisiéon de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvié el recurso de
reposicion y confirmé la decisién anterior.

- Resolucién No. 015526 de 30 de mayo de
2003, por medio de la cual el Superintenden-
te Delegado para la Propiedad Industrial re-
solvié el recurso de apelacion y confirmé la
Resolucién N° 03713 de 20 de febrero de
20083.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-
do de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccién Primera,
han podido ser destacados los siguientes as-
pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-
vantes en esta causa se encuentran los siguien-
tes:

- EI 19 de julio de 2002, el sefior JUAN FER-
NANDO BELMONT ANDERSON solicito el
registro del signo “JFB” (denominativo), para
distinguir “perfumes, fragancias, aguas de
tocador, aguas de colonia, champus, reacon-
dicionadores para el cabello, sales para el
bafio, jabones, cosméticos, maquillaje en ge-
neral, lociones para el cuerpo, pies y manos,
cremas para cara, manos y cuerpo, aceites
esenciales, dentifricos, desodorantes para el
cuerpo, talcos, sprays, mousses y balsamos
para el peinado y cuidado del cabello, protec-
tores solares”, productos comprendidos en la
clase 3 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

- EI 27 de septiembre de 2002, la mencionada
solicitud fue publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No. 520. No se presenta-
ron oposiciones a la solicitud de registro.

- EI20 de febrero de 2003, la Jefe de la Division
de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio expidio la Resolu-

cién No. 03713, por medio de la cual resolvio
negar el registro del signo “JFB” (denominativo)
para distinguir productos comprendidos en la
clase 3 de la Clasificacion Internacional de
Niza, a favor del sefior JUAN FERNANDO
BELMONT ANDERSON.

- ElI21 de marzo de 2003, el sefior JUAN FER-
NANDO BELMONT ANDERSON interpuso el
recurso de reposicion y en subsidio el de ape-
lacién en contra de la Resolucién anterior.

- EI' 30 de abril de 2003, la Jefe de la Division
de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio expidi6é la Resolu-
cién No. 012258, por medio de la cual atendio
el recurso de reposicién y confirmd la deci-
sion anterior.

- EIl 30 de mayo de 2003, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial expidié
la Resolucién No. 015526, por medio de la
cual atendié el recurso de apelacion y confir-
mo la Resolucion N° 03713 de 20 de febrero
de 2003, quedando de esta manera agotada
la via gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

El sefior JUAN FERNANDO BELMONT ANDER-
SON en su escrito de demanda expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:

- “(...) no es cierto, como se afirma en las re-
soluciones demandadas, que el signo que
fue solicitado para registro como marca JFB
(nominativa), en la clase 03 de la clasifica-
cion internacional, sea confundible con la
marca mixta registrada previamente en la mis-
ma clase JGB (...)".

- “en (sic) andlisis de confundibilidad efectua-
do en este escrito, nos muestra que la marca
solicitada resulta lo suficientemente distinti-
va en los campos fonético y gramatical frente
a la marca previamente registrada JGB (Mix-
ta), por lo que podra coexistir en un mismo
mercado con esta marca para identificar pro-
ductos de la misma clase, sin que se presen-
te confusion en el consumidor”.

- “A pesar de que las marcas enfrentadas ten-
gan letras comunes en su configuracion gra-
matical, el hecho de ser vocablos monosila-
bos de tres consonantes, donde una de ellas
es diferente en amabas (sic) marcas, y don-
de ninguna de las dos tienen una pronuncia-
cién posible como una sola denominacion,
determina que se oigan y soliciten por su de-
letreo (JOTA/EFE/BE) y (JOTA/GE/BE), si-
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tuacién que determina que sean fonéticamen-
te diferentes, sean oidas y pronunciadas de
diferente forma por el consumidor”.

c) Contestacion a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio, en su contestacion a la demanda, expresa,
en lo principal, los siguientes argumentos:

- “Si se aprecian las marcas antes menciona-
das en una vision de conjunto, en la totalidad
de los elementos que las integran, la unidad
fonética y grafica de las letras y no las partes
unas (sic) y otras, se tiene que poseen mayor
significacion o peso comparativo las seme-
janzas existentes que las diferencias entre
las mismas; la marca solicitada ‘JFB’ (Nomi-
nativa) reproduce casi totalmente la marca
registrada con anterioridad ‘JGB’ Mixta”.

- “(...) las marcas en conflicto son de las deno-
minadas de fantasia en la medida de que no
evocan concepto alguno; adicionalmente una
y otra tienen en comun dos letras dispuestas
en el mismo orden como son la ‘J' y la ‘B,
cuya pronunciacion evidentemente es muy
similar, pese a que la marca que se contro-
vierte cambié la letra o consonante ‘G’ de la
marca registrada, por la consonante ‘F"".

d) Tercero Interesado

La sociedad JGB S.A., en su contestacion a la
demanda expresa, en lo principal, los siguien-
tes argumentos:

- “De conformidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 150 de la Decisién 486, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio debe realizar
el examen de registrabilidad de la marca soli-
citada, independientemente de que se pre-
senten o0 no se presenten oposiciones”.

- “Lamarca solicitada JFB y la marca registra-
da JGB son confundibles y en el evento de
gue coexistan en el mercado generarian ries-
go de confusion y riesgo de asociacion en el
publico consumidor”.

- “Lamarca JGB de propiedad de mi represen-
tada es notoriamente conocida en Colombia,
razén por la cual la ley le brinda una protec-
cion mas amplia. Una manifestacién de dicha
proteccion, es el criterio mas riguroso con el
gue debe apreciar el juzgador el parecido con
marcas posteriores de terceros, pues su re-
gistro y uso puede ocasionarle un perjuicio

irreparable al valor comercial y publicitario de
la marca notoria”.

- “El eventual registro de la marca JFB para
distinguir productos de la clase 3, a nombre
del sefior Juan Fernando Belmont, infringiria
el derecho antes mencionado, en la medida
que los signos son confundibles y amparan
productos que tienen conexién competitiva
(Clase 5y clase 3 de la Clasificacion Interna-
cional)”.

- “La sociedad JGB S.A. es titular del nombre
comercial JGB S.A., que coincide con su de-
nominacién social, adoptado y usado desde
el afio de 1941 por la sociedad LABORATO-
RIOS JGB S.A. en relacién con las activida-
des propias de su objeto social, (...) después
de explotar su nombre comercial por medio
siglo, mediante escisién, cedié todos sus
activos intangibles a la hoy sociedad JGB
S.A. (...).

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicién prevista
en el articulo 1, literal c, del Tratado de Creacion
del Tribunal, las normas cuya interpretacion se
solicita, forman parte del ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposicién sefialada en el
articulo 32 del Tratado de Creacién del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los
articulos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por via preju-
dicial las normas que integran el ordenamiento
juridico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretacion prejudicial fue
admitida a tramite por auto de 8 de abril de
2011.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, de la Republi-
ca de Colombia, ha solicitado interpretacion
prejudicial. No indica expresamente qué normas
se requieren en interpretacién, sin embargo,
menciona a los literales a), b) y h) del articulo
136 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina como invocados por la parte
actora como violados.



GACETA OFICIAL

30/06/2011 27.52

El Tribunal considera que procede la interpreta-
cion de los articulos correspondientes a la Deci-
sién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
por haber constatado, en los documentos apa-
rejados al expediente, que la solicitud relativa al
registro del signo “JFB” (denominativo), fue pre-
sentada el 19 de julio de 2002, en vigencia de la
Decision 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del
articulo 34 del Tratado de Creacién del Tribunal
y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal
debera limitarse a precisar el contenido y alcan-
ce de las normas que conforman el ordenamien-
to juridico de la Comunidad Andina, referidas al
caso concreto”, y que al ser estas disposicio-
nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-
munitario la facultad de interpretar de oficio las
normas del ordenamiento juridico comunitario
gue estime aplicables al caso concreto; vy, to-
mando en cuenta que para el efecto la normativa
sustancial aplicable es la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, procede in-
terpretar de oficio los articulos 134, 136 literales
a), b) y h), 150, 190, 191, 192, 224, 225, 228 y
229 de la mencionada Decisién 486, en tanto
gue resultan pertinentes para la resolucién del
presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 486

“(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO
DE MARCAS

Articulo 134.- A efectos de este régimen
constituira marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacién
grafica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningan
caso sera obstaculo para su registro.

Podréan constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;

(.

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sion o de asociacion”;

b) sean idénticos o0 se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a
un rotulo o ensefia, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusion o de asociacion;

(.)

h) constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo noto-
riamente conocido cuyo titular sea un ter-
cero, cualesquiera que sean los productos
0 servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de cau-
sar un riesgo de confusion o de asociacion
con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario.

.

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

.

Articulo 150.- Vencido el plazo establecido
en el articulo 148, o si no se hubiesen pre-
sentado oposiciones, la oficina nacional com-
petente procedera a realizar el examen de
registrabilidad. En caso se hubiesen presen-
tado oposiciones, la oficina nacional compe-
tente se pronunciara sobre éstas y sobre la
concesion o denegatoria del registro de la
marca mediante resolucion.

(.
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DEL NOMBRE COMERCIAL

Articulo 190.- Se entendera por nombre co-
mercial cualquier signo que identifique a una
actividad econ6mica, a una empresa, 0 a un
establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener
mas de un nombre comercial. Puede consti-
tuir nombre comercial de una empresa o es-
tablecimiento, entre otros, su denominacion
social, razén social u otra designacion inscri-
ta en un registro de personas o sociedades
mercantiles.

Los nombres comerciales son independien-
tes de las denominaciones o razones socia-
les de las personas juridicas, pudiendo am-
bas coexistir.

Articulo 191.- 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 actividades de la
empresa o del establecimiento que lo usa.

Articulo 192.- El titular de un nombre comer-
cial podra impedir a cualquier tercero usar
en el comercio un signo distintivo idéntico o
similar, cuando ello pudiere causar confu-
sién o un riesgo de asociacién con la empre-
sa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoria-
mente conocidos, cuando asimismo pudiera
causarle un dafio econémico o comercial in-
justo, o implicara un aprovechamiento injusto
del prestigio del nombre o de la empresa del
titular.

Sera aplicable al nombre comercial lo dis-
puesto en los articulos 155, 156, 157 y 158
en cuanto corresponda.

(..)

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIA-
MENTE CONOCIDOS

Articulo 224.- Se entiende por signo distinti-
vo notoriamente conocido el que fuese reco-
nocido como tal en cualquier Pais Miembro
por el sector pertinente, independientemente
de la manera o el medio por el cual se hubie-
se hecho conocido.

Articulo 225.- Un signo distintivo notoria-
mente conocido sera protegido contra su uso
y registro no autorizado conforme a este Titu-
lo, sin perjuicio de las demas disposiciones
de esta Decision que fuesen aplicables y de
las normas para la proteccién contra la com-
petencia desleal del Pais Miembro.

¢.)

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad
de un signo distintivo, se tomara en conside-
racion entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-
bros del sector pertinente dentro de cual-
quier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geogréafi-
ca de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

¢) la duracion, amplitud y extension geogréafi-
ca de su promocioén, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la pu-
blicidad y la presentacién en ferias, expo-
siciones u otros eventos de los productos
0 servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversiéon efectuada para
promoverlo, o para promover el estableci-
miento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique;

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

f) el grado de distintividad inherente o adqui-
rida del signo;

g) el valor contable del signo como activo
empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-
sadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas
de fabricacion, compras o almacenamien-
to por el titular del signo en el Pais Miem-
bro en que se busca proteccion;
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j) los aspectos del comercio internacional;
01

k) la existencia y antigiiedad de cualquier re-
gistro o solicitud de registro del signo dis-
tintivo en el Pais Miembro o en el extran-
jero.

Articulo 229.- No se negara la calidad de no-
torio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en tramite de registro
en el Pais Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando
para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos
en el Pais Miembro; o,

€) no sea notoriamente conocido en el ex-
tranjero.

C.)".
3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual analizara as-
pectos relacionados con:

- Concepto de marca y sus elementos consti-
tutivos;

- Clases de signos: comparacion entre signos
denominativos y mixtos;

- Impedimentos para el registro de un signo
como marca: La identidad y la semejanza
con una marca y con un nombre comercial;

- Riesgo de Confusion directa e indirecta y/o
de Asociacion;

- Reglas para realizar el cotejo entre signos
distintivos;

- Las marcas de fantasia;

- Los nombres comerciales y su proteccién;

- Signos distintivos notoriamente conocidos;

- Conexién competitiva;

- Examen de registrabilidad y debida motiva-
cion.

3.1. CONCEPTO DE MARCA'Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS.

La Decisioén 486, en su articulo 134, define a la
marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado.
Podran registrarse como marcas los signos sus-
ceptibles de representacion grafica”.

La marca es un bien inmaterial constituido por
un signo conformado por palabras o combina-
cién de palabras, imagenes, figuras, simbolos,
graficos, etc., que, susceptibles de representa-
cion grafica, sirvan para distinguir en el mercado
productos o servicios, a fin de que el consumi-
dor o usuario medio los identifique, valore, dife-
rencie y seleccione sin riesgo de confusion o
error acerca del origen o la calidad del producto
o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atencién a la es-
tructura del signo, algunas clases de marcas,
como las denominativas, las graficas y las mix-
tas. En el marco de la Decisién 486 se puede,
sin embargo, constatar la existencia de otras
clases de signos, diferentes a los enunciados,
como los sonidos, los olores, los colores, la
forma de los productos, sus envases o envoltu-
ras, etc., segun consta detallado en el articulo
134 de la mencionada Decision.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decision 344, esta
implicitamente contenido en la definicion del
articulo 134, toda vez que un signo para que
pueda ser captado y apreciado, es necesario
que pase a ser una expresion material identifi-
cable, a fin de que al ser aprehendida por me-
dios sensoriales y asimilada por la inteligencia,
penetre en la mente de los consumidores o
usuarios.

La representacion grafica y la distintividad son
los requisitos expresamente exigidos en la De-
cision 486 como elementos esenciales de una
marca.

La susceptibilidad de representacion grafica con-
siste en expresiones o descripciones realiza-
das a través de palabras, graficos, signos mix-
tos, colores, figuras, etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados en el
mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor, a través de los
sentidos, lo perciba, lo conozcay lo solicite. La
traslacion del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
darse por medio de palabras, vocablos o deno-
minaciones, graficos, signos mixtos, notas, co-
lores, etc.
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La caracteristica de distintividad es fundamen-
tal que relina todo signo para que sea suscepti-
ble de registro como marca; lleva implicita la
posibilidad de identificar unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa ma-
nera la diferenciacién por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por si
solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, me-
diante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-
trinseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe
analizar en el presente caso, si el signo “JFB”
(denominativo) cumple con los requisitos del
articulo 134 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, y si no se encuentra
dentro de las causales de irregistrabilidad pre-
vistas en los articulos 135 y 136 de la referida
Decision.

3.2. CLASES DE SIGNOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de sig-
nos, como los DENOMINATIVOS, los GRAFI-
COSy los MIXTQOS, en atencion a la estructura
del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que los
signos en controversia son “JFB” (denominati-
vo) y “JGB” (mixto); el Tribunal considera conve-
niente examinar lo concerniente a los signos
denominativos y mixtos, por corresponder a las
clases de los signos en conflicto.

Los sighos denominativos, llamados también
nominales o verbales, utilizan expresiones acus-
ticas o fonéticas, formados por una o varias le-
tras, palabras o nimeros, individual o conjunta-
mente estructurados, que integran un conjunto
0 un todo pronunciable, que puede o no tener
significado conceptual. Este tipo de signos se
subdividen en: sugestivos que son los que tie-
nen una connotacién conceptual que evoca cier-
tas cualidades o funciones del producto identifi-
cado por el signo; y, arbitrarios que no manifies-
tan conexién alguna entre su significado y la

naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-
junto, producen en el consumidor una idea so-
bre el signo que le permite diferenciarlo de los
otros existentes en el mercado.

Fernandez Novoa ofrece los siguientes crite-
rios, elaborados en torno a la comparacién de
signo denominativos, que han sido recogidos en
varios pronunciamientos del Tribunal, como en
el emitido en el Proceso 01-1P-2005:

“(...) ha de ser realizada una visién de conjun-
to o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y grafica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo
tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las silabas y letras que forman los vocablos
de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de es-
pecial eficacia caracterizante, atribuyendo
menos valor a los que ofrezcan atenuada fun-
cion diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las
marcas comparadas cuando la silaba ténica
de las mismas ocupa la misma posicién y es
idéntica o muy dificil de distinguir.”

“(...) la sucesion de las vocales en el mismo
orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesion de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominacion.”

“(...) en el analisis de las marcas denomina-
tivas hay que tratar de encontrar la dimension
mas caracteristica de las denominaciones
confrontadas: la dimensiéon que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la
impresion general que la denominacion va a
suscitar en los consumidores.” !

Los signos mixtos se componen de un elemen-
to denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes). La

1 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. Es-
pafia 1984. Pags. 199 y SS.
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combinacioén de estos elementos, al ser apre-
ciados en su conjunto, produce en el consumi-
dor una idea sobre el signo que le permite dife-
renciarlo de los demas existentes en el merca-
do.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es
una unidad, en la cual se ha solicitado el regis-
tro del elemento nominativo como el grafico,
como uno solo. Cuando se otorga el registro de
la marca mixta se la protege en su integridad y
no a sus elementos por separado”.?

El Juez Consultante, al realizar la comparacion
entre signos denominativos y mixtos debe iden-
tificar, como ha sido dicho, cuél de los elemen-
tos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el
grafico; pues, de acuerdo a la doctrina especia-
lizada, “en el analisis de una marca mixta hay
gue esforzarse por encontrar la dimensiéon mas
caracteristica de la misma: la dimensién que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la
mente del consumidor; y que, por lo mismo,
determina la impresién general que la marca
mixta va a suscitar en los consumidores”.®

En consecuencia, si en el signo comparado
predomina el elemento verbal, debe procederse
al cotejo de los signos aplicando las reglas que
para ese propésito ha establecido la doctrina; y,
si por otro lado, en el mismo predomina el ele-
mento grafico frente al denominativo, en princi-
pio, no habria lugar a la confusién entre los
signos, pudiendo éstos coexistir pacificamente
en el ambito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE
UN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza con una marca
y con un nombre comercial

Tomando en cuenta que el sefior JUAN FER-
NANDO BELMONT ANDERSON solicito el re-
gistro del signo “JFB” (denominativo), para iden-
tificar productos comprendidos en la Clase 3 de
la Clasificacion Internacional de Niza y que la

2 Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821
del 1 de agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA
VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD ANDINA.

3 Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSIS-
TANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

Superintendencia de Industria y Comercio negé
el registro del signo mencionado sobre la base
de la marca y el nombre comercial “JGB” (mix-
tos) de propiedad de la sociedad JGB S.A., se
estima necesario hacer referencia a la identidad
y la semejanza de un signo con una marca y
con un nombre comercial.

La legislacién andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca los
signos que sean idénticos o0 se asemejen a una
marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero (articulo 136 litera a), o
los signos que sean idénticos o se asemejen a
un nombre comercial protegido, conforme lo es-
tablece el literal b) del articulo 136, materia de
esta interpretacién prejudicial.

Estas causales de irregistrabilidad estan desti-
nadas a evitar que se genere confusion con otra
marca solicitada a registro o que se encuentre
registrada por un tercero; e imitaciones o usur-
pacién de nombres comerciales, facultando a
quien utilice o posea un nombre comercial pro-
tegido, a oponerse al registro de un signo con-
fundible determinado.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal
sobre la identidad y semejanza:

“La marca tiene como funcién principal la de
identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, pertene-
cientes a otra empresa o persona; es decir,
el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilizacién del
signo, y le corresponde el derecho de oponer-
se a que terceros no autorizados por él hagan
uso de la marca”.*

Ha enfatizado ademas en sus pronunciamientos
este Organo acerca del cuidado que se debe
tener al realizar el estudio entre dos signos para
determinar si entre ellos se presenta el riesgo
de confusion o de asociacion. Esto, por cuanto
la labor de determinar si una marca es confundi-
ble con otra marca o con un nombre comercial
presenta diferentes matices y complejidades,
seglin que entre los signos en proceso de com-

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0. N°594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO
VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.



GACETA OFICIAL

30/06/2011 32.52

paracion exista identidad o similitud y segun la
clase de productos o de servicios a los que
cada uno de esos signos pretenda distinguir. En
los casos en los que los signos no sélo sean
idénticos sino que tengan por objeto individuali-
zar unos mismos productos o servicios, el ries-
go de confusidn seria absoluto. Cuando se trata
de simple similitud, el examen requiere de ma-
yor profundidad, con el objeto de llegar a las
determinaciones en este contexto, asi mismo,
con la mayor precisién posible.

El Tribunal observa también que la determina-
cién de la confundibilidad corresponde a una
decision del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes, han de establecer-
la en base a principios y reglas que la doctrina 'y
la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que pue-
de ir del extremo de la similitud al de la identi-
dad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional
Comunitario, basandose en la doctrina, ha se-
flalado que para valorar la similitud marcaria 'y el
riesgo de confusion es necesario, en términos
generales, considerar los siguientes tipos de
similitud:

La similitud ortografica que emerge de la co-
incidencia de letras entre los segmentos a com-
pararse, en los cuales la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el nUmero de
silabas, las raices, o las terminaciones comu-
nes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusidn sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos
gue al ser pronunciados tienen un sonido simi-
lar. La determinacién de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la
silaba ténica o de la coincidencia en las raices
o terminaciones; sin embargo, deben tenerse
también en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibi-
lidad real de confusion entre los signos confron-
tados.

La similitud ideolégica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual
de los signos. Por tanto, cuando los signos re-
presentan o evocan una misma cosa, caracte-
ristica o idea, se estaria impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSION: DIRECTA E IN-
DIRECTA Y/O DE ASOCIACION.

Este Organo Jurisdiccional, en su jurispruden-
cia, ha manifestado que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a
los consumidores, sino que es suficiente la exis-
tencia del riesgo de confusién para que se con-
figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusion en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. 5

Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusién o de asociacion sera necesario determi-
nar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre si como en rela-
cién con los productos o servicios distinguidos
por ellos, y considerar la situacién de los con-
sumidores o usuarios, la cual variara en funcion
de los productos o servicios de que se trate.

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

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusién entre varios signos y los productos
0 servicios que cada una de ellos ampara, se-
rian los siguientes: (i) que exista identidad entre
los signos en disputa y también entre los pro-
ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) 0 semejanza en-

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de
2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N°
914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y disefio”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



GACETA OFICIAL

30/06/2011 33.52

tre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-
bién semejanza entre éstos.’

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

Sobre el riesgo de asociacion, el Tribunal ha
expresado que “El riesgo de asociacién es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense
gue el productor de dicho producto y otra empre-
sa tienen una relacion o vinculacién econdémi-
ca".’8

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

En lo que respecta a los ambitos de la confu-
sidn, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios:

“El primero, la confusién visual, la cual radi-
ca en poner de manifiesto los aspectos orto-
graficos, los meramente graficos y los de for-
ma. El segundo, la confusién auditiva, en
donde juega un papel determinante, la per-
cepcion sonora que pueda tener el consumi-
dor respecto de la denominacién aunque en
algunos casos vistas desde una perspectiva
grafica sean diferentes, auditivamente la idea
es de la misma denominaciéon o marca. El
tercer y Gltimo criterio, es la confusién ideol6-
gica, que conlleva a la persona a relacionar el
signo o denominacion con el contenido o sig-
nificado real del mismo, o mejor, en este pun-
to no se tiene en cuenta los aspectos mate-
riales o auditivos, sino que se atiende a la

7 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891,
de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. N° 1648
de 21 de agosto de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.

comprension, o al significado que contiene la
expresion, ya sea denominativa o grafica”.®

3.5. LAS MARCAS DE FANTASIA.

Tomando en cuenta que la Superintendencia
de Industria y Comercio expreso en la con-
testacion a la demanda: “(...) las marcas en
conflicto son de las denominadas de fantasia
en la medida de que no evocan concepto algu-
no; (...)", se hace necesario tratar el tema: “las
marcas de fantasia”.

Dentro de las marcas denominativas se encuen-
tra la marca de fantasia, que puede no tener
significado alguno aunque puede sugerir una
idea o concepto.

Para la doctrina es “aquella constituida por una
palabra con significado propio que ha sido elegi-
da para distinguir un producto o servicio y, que
es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna
de sus caracteristicas”. 1°

Las marcas de fantasia no incitan a la idea del
producto en si, porque, por lo general, se trata
de palabras sin contenido conceptual, que no
hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni
a su género o especie.

Entre las marcas de fantasia se incluyen las
denominadas evocativas que son consideradas
como las que dan al consumidor una idea sobre
alguna propiedad o caracteristica del producto o
servicio que va a distinguir la marca.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal:

“Las denominaciones de fantasia (...) impli-
can la creacion de un vocablo, el mismo que
puede no tener significado alguno. Es asi que
una marca de fantasia gozara generalmente
de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las
marcas de fantasia o caprichosas por ser
elaboracién del ingenio propio de sus titula-
res carecen de connotacién conceptual o sig-
nificado idiomatico, de tal manera que si una
denominacion genérica va acompafada de

¢ Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, pu-
blicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.

© OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pag. 27. 1989.
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una palabra de fantasia, la posibilidad de que
sea admitido su registro aumenta”. 1

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO
ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su
jurisprudencia las siguientes reglas originadas
en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el
cotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusién resulta de la impre-
sidn de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-
cesivamente y no simultaneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-
janzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe
colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza de los produc-
tos. 12

Acerca de la utilidad y aplicacion de estos para-
metros técnicos, el mismo tratadista ha mani-
festado:

“La primerareglay la que se ha considerado
de mayor importancia, es el cotejo en conjun-
to de la marca, criterio que se adopta para
todo tipo o clase de marcas.

Esta vision general o de conjunto de la marca
es la impresion que el consumidor medio
tiene sobre la misma y que puede llevarle a
confusidén frente a otras marcas semejantes
gue se encuentren disponibles en el comer-
cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-
mension que con mayor intensidad penetra
en la mente del consumidor y determine asi
la impresion general que el distintivo causa
en el mismo.

% Proceso 16-1P-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398
de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS
DE FABRICA Y DE COMERCIO?”, Editorial Robis, Buenos
Aires, Pag. 351 y ss.

La regla de la visidon en conjunto, a mas de
evitar que sus elementos puedan ser fraccio-
nados en sus partes componentes para com-
parar cada componente de una marca con los
componentes o la desintegracion de la otra
marca, persigue que el examen se realice a
base de las semejanzas y no por las diferen-
cias existentes, porque éste no es el camino
de comparacion utilizado por el consumidor
ni aconsejado por la doctrina.

En la comparacién marcaria, y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de un co-
tejo sucesivo entre las marcas, esto es, no
cabe el andlisis simultaneo, en razén de que
el consumidor no analiza simultdneamente
todas las marcas sino lo hace en forma indi-
vidualizada. El efecto de este sistema recae
en analizar cual es la impresion final que el
consumidor tiene luego de la observacion de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado
de otra se procedera bajo un examen riguro-
so de comparacion, no hasta el punto de
‘disecarlas’, que es precisamente lo que se
debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-
pende de los elementos distintos que aparez-
can en ellas, sino de los elementos semejan-
tes o de la semejante disposicion de esos
elementos”. 3

3.7. LOSNOMBRES COMERCIALES Y SU PRO-
TECCION.

Tomando en cuenta que la sociedad JGB S.A.,
en su contestaciéon a la demanda, expresé que
“La sociedad JGB S.A. es titular del nombre co-
mercial JGB S.A., que coincide con su denomi-
nacion social, adoptado y usado desde el afio
de 1941 por la sociedad LABORATORIOS JGB
S.A. en relacién con las actividades propias de
su objeto social, (...) después de explotar su
nombre comercial por medio siglo, mediante
escision, cedi6 todos sus activos intangibles a
la hoy sociedad JGB S.A. (...)", se estima nece-
sario hacer referencia a los nombres comercia-
les y su proteccion.

B Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.0.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.
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La Decisién 486 en su articulo 190, en concor-
dancia con el articulo 136 literal b) de la misma
Decision, protege al nombre comercial.

De acuerdo a la mencionada Decision, el nom-
bre comercial es “cualquier signo que identifi-
gue a una actividad econémica, a una empresa,
0 a un establecimiento mercantil (...)".

En efecto, el nombre comercial identifica a una
persona natural o juridica en el ejercicio de su
actividad econdémica, dentro del giro comercial o
industrial, y la distingue o diferencia de otras
idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nom-
bre comercial, que “Se entiende por nombre
comercial al elemento identificador que permite
a su titular distinguir o diferenciar un negocio o
actividad comercial, de otros idénticos o simila-
res que desarrollan sus competidores; el signo
gue constituye un nombre comercial puede co-
incidir con la denominacion o razén social de la
empresa”. 4

Este Organo Jurisdiccional ha interpretado que
la proteccién del nombre comercial puede deri-
var de su registro o de su uso efectivo. El Tribu-
nal se ha pronunciado sobre la proteccién del
nombre comercial en los términos siguientes:
“Por tanto, la obligacién de acreditar un uso
efectivo del nombre comercial, se sustenta en
la necesidad de fundamentar la existencia y el
derecho de proteccion del nombre en algun he-
cho concreto, sin el cual no existiria ninguna
seguridad juridica para los competidores”. 15

El Régimen Comun de Propiedad Industrial, a
partir de la Decision 311, protege al nombre co-
mercial frente a una solicitud o al registro poste-
rior de signos marcarios que guarden semejan-
zas con aquél, ya que pueden inducir a error a
los consumidores.

La legislacién comunitaria, de acuerdo a lo pre-
visto en el literal b) del articulo 136 de la Deci-
sién 486, protege, como ya se indico, al nombre
comercial prohibiendo el registro de marcas que

% Proceso 145-1P-2004, sentencia de 25 de noviembre
de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de
12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL". TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

sean idénticas o se le asemejen por la posibili-
dad de inducir al piblico consumidor a error.

Asimismo, los articulos 191 a 193 de la Deci-
sién 486 establecen el sistema de proteccion
del nombre comercial. De conformidad con es-
tas normas, la proteccion del nombre comercial
goza de las siguientes caracteristicas, confor-
me lo ha determinado este Organo Comunitario
en su jurisprudencia, a saber:

a. El derecho sobre el nombre comercial se
genera con su uso. Lo anterior quiere decir
qgue el depdsito del nombre comercial no
es constitutivo de derechos sobre el mis-
mo. El registro de un nombre comercial
puede ser simplemente un indicio del uso,
pero no actla como una prueba total del
mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien ale-
gue derechos sobre un nombre comercial
debera probar su uso real, efectivo y cons-
tante. El Tribunal ha determinado qué se
entiende por el uso real y efectivo de un
nombre comercial, asi como los parametros
de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la
proteccién del nombre comercial que cabe
derivar de su uso previo, en los términos
siguientes: Por tanto, la obligacién de acre-
ditar un uso efectivo del nombre comer-
cial, se sustenta en la necesidad de funda-
mentar la existencia y el derecho de pro-
teccién del nombre en algin hecho con-
creto, sin el cual no existiria ninguna segu-
ridad juridica para los competidores (...) de
manera que la proteccién otorgada al nom-
bre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relacion al esta-
blecimiento o a la actividad econdmica
que distinga, ya que es el uso lo que per-
mite que se consolide como tal y manten-
ga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un
nombre comercial se encuentre registrado
no lo libera de la exigencia de uso para
mantener su vigencia (...) las pruebas diri-
gidas a demostrar el uso del nombre co-
mercial deben servir para acreditar la iden-
tificacion efectiva de dicho nombre con las
actividades econOmicas para las cuales
se pretende el registro.” (Proceso 45-1P-
98. Interpretacion Prejudicial de 31 de mayo
de 2000, publicada en Gaceta Oficial del
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Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de
julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo
y constante de un nombre comercial con
anterioridad a la solicitud de registro de un
signo idéntico o similar, podra oponerse a
la misma si dicho signo puede causar ries-
go de confusion y/o de asociacion en el
publico consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efecti-
vo de un nombre comercial con anteriori-
dad al uso de un signo idéntico o similar,
podra oponerse a dicho uso si éste puede
causar riesgo de confusién o de asocia-
cion 16,

Conforme a la disposiciéon establecida en el
articulo 191 de la Decision 486, la proteccion al
nombre comercial en el Derecho Comunitario
Andino no deriva solamente de un registro, tal
como es el caso de las marcas, sino que basta
el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilizacién
personal, continua, real, efectiva y publica del
nombre comercial ha sido posterior a la conce-
sion de los derechos marcarios, éstos tendran
prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.
Quien alegue el uso anterior del nombre comer-
cial debera probar por los medios procesales al
alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de
la etapa administrativa o en el ambito jurisdic-
cional “que el nombre ha venido siendo utilizado
con anterioridad (...). La simple alegacién del
uso no habilita al poseedor del nombre comer-
cial para hacer prevalecer sus derechos. La
facilidad de determinar el uso puede provenir de
un sistema de registro o de depdsito que sin ser
esenciales para la proteccion, proporcionan por
lo menos un principio de prueba en favor del
usuario”.

Asimismo, el juez consultante debera prestar
atencion, al momento de resolver, que al nom-
bre comercial se le aplican, en cuanto corres-
ponda, los articulos 155 a 158 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina. En
efecto, el titular tiene derecho al uso exclusivo

B PROCESO 97-1P-2009. Interpretaciéon prejudicial de
12 de noviembre de 2009. Marca TRANSPACK.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¥ Proceso N° 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado
enla G.O.A.C. N° 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

del nombre comercial, pudiendo iniciar las ac-
ciones pertinentes contra quienes utilicen una
marca idéntica o similar a su nombre comer-
cial, y distinga los mismos productos o servi-
cios o productos o servicios relacionados con
su actividad econdmica.

En consecuencia de lo anterior, cabe derivar
que la proteccion y efectos de los derechos de
propiedad industrial se circunscriben al territorio
del Pais Miembro en que tales derechos son re-
conocidos, de modo que el derecho al uso ex-
clusivo de los nombres comerciales, adquiri-
do por el primer uso que de ellos se haga en el
comercio, tiene alcance en todo el territorio del
Pais Miembro donde se adquiere y no solamen-
te en parte de éste.

3.8. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE
CONOCIDOS.

Tomando en cuenta que la sociedad JGB S.A.
argumentoé que “La marca JGB de propiedad de
mi representada es notoriamente conocida en
Colombia, razén por la cual la ley le brinda una
proteccion mas amplia. Una manifestacion de
dicha proteccion, es el criterio mas riguroso con
el que debe apreciar el juzgador el parecido con
marcas posteriores de terceros, pues su regis-
tro y uso puede ocasionarle un perjuicio irrepa-
rable al valor comercial y publicitario de la mar-
ca notoria”, el Tribunal estima adecuado referir-
se al tema de los signos distintivos notoriamen-
te conocidos.

La Decision 486 en su articulo 224 entiende
como signo distintivo notoriamente conocido a
aquel que sea reconocido como tal en cualquier
Pais Miembro por el sector pertinente, indepen-
dientemente de la manera o el medio por el cual
se hubiese hecho conocido. En la marca noto-
riamente conocida convergen su difusion entre
el puablico consumidor del producto o servicio al
que la marca se refiere proveniente del uso
intensivo de la mismay su consiguiente recono-
cimiento dentro de los circulos interesados por
la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ninglin consumidor recordara ni
difundira el conocimiento de la marca cuando
los productos o servicios por ella protegidos no
satisfagan las necesidades del consumidor, com-
prador o usuario, respectivamente.

El articulo 228 de la misma Decision analiza
algunos factores que se deberan tomar en cuen-
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ta para determinar la notoriedad de un signo,
tales como el grado de conocimiento entre los
miembros del sector pertinente, la extension
geografica de su utilizacion y promocién dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro, el valor de la
inversion ya sea para promoverla o para promo-
ver el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que aplique, las cifras de ventas
y de ingresos de la empresa titular tanto en el
plano internacional como en el Pais Miembro
donde se pretenda su proteccion, el grado de
distintividad, el valor contable del signo como
activo empresarial, el volumen de pedidos de
personas interesadas en obtener una franquicia
o licencia del signo en determinado territorio, la
existencia de actividades significativas de fabri-
cacion, compras o almacenamiento por el titular
del signo en el Pais Miembro, los aspectos de
comercio internacional y la existencia y anti-
guedad de cualquier registro o solicitud de re-
gistro del signo distintivo en el Pais Miembro o
en el extranjero, influyen decisivamente para
que ésta adquiera el caracter de notoria, ya que
asi el consumidor reconocerd y asignara dicha
caracteristica debido al esfuerzo que el titular
de la misma realice para elevarla de la categoria
de marca comun u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi sefiala que: “La
notoriedad es un grado superior al que llegan
pocas marcas. Es una aspiracion que los titula-
res marcarios siempre tienen. El lograr ese sta-
tus implica un nivel de aceptacién por parte del
publico que sdlo es consecuencia del éxito que
ha tenido el producto o servicio que las marcas
distinguen” 8.

Para el tratadista Carlos Fernandez-Novoa, la
marca notoria es “aquella que goza de difusion
0 —lo que es lo mismo- es conocida por los con-
sumidores de la clase de productos a los que se
aplica la marca. La difusion entre el sector co-
rrespondiente de los consumidores es el presu-
puesto de la notoriedad de la marca”°. El Profe-
sor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema,
define a la marca notoriamente conocida como:
“aquella marca que goza de difusién y ha logra-
do el reconocimiento de los circulos interesa-
dos (los consumidores y los competidores). De
esta definicion se desprende que son dos las
notas fundamentales que caracterizan este tipo

B  OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.
Abeledo Perrot, Cuarta Edicién, Buenos Aires, 2001, p.
341.

® FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.

de marcas: un determinado grado de difusiony
el reconocimiento en el mercado por los circu-
los interesados como signo indicador del origen
empresarial del correspondiente producto o ser-
vicio” 20,

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria
como aquella que reline la calidad de ser cono-
cida por una colectividad de individuos pertene-
cientes a un determinado grupo de consumido-
res o usuarios del tipo de bienes o de servicios
a los que les es aplicable, porque se encuentra
ampliamente difundida entre dicho grupo. Asi-
mismo, el Tribunal ha manifestado

“(...) la proteccion especial que se otorga a la
marca notoriamente conocida se extiende —
caso de haber riesgo de confusién por simili-
tud con un signo pendiente de registro- con
independencia de la clase a que pertenezca
el producto de que se trate y del territorio en
que haya sido registrada, pues se busca pre-
venir el aprovechamiento indebido de la repu-
tacion de la marca notoria, asi como impedir
el perjuicio que el registro del signo similar
pudiera causar a la fuerza distintiva o a la
reputacion de aquélla”. #

La notoriedad de la marca no se presume, debe
ser probada, por quien alega ese estatus. Al
respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctri-
narios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:
“En la concepcion proteccionista de la marca
notoria, ésta tiene esa clasificacion para efec-
tos de otorgarle otros derechos que no los tie-
nen las marcas comunes, pero eso no significa
gue la notoriedad surja de la marca por si sola,
0 que para su reconocimiento legal no tengan
que probarse las circunstancias que precisa-
mente han dado a la marca ese status”?2.

Por su parte, el literal h) del articulo 136 de la
Decision 486 prohibe el registro como marca de
un signo que reproduzca, imite, traduzca, trans-
litere o transcriba un signo notoriamente conoci-
do cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que

2 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la
marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario,
Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

2 Proceso 143-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1147,
de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRAFICA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2 Proceso 08-1P-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231, de
17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso pueda causar
un riesgo de confusion o de asociacion, aprove-
chamiento injusto del prestigio del signo o la
dilucion de su fuerza distintiva o de su valor
comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de
un signo distintivo notoriamente conocido podra
acudir ante la autoridad nacional competente
para prohibir su uso a terceros. Ademas, el ti-
tular de un signo distintivo notoriamente conoci-
do podra impedir a terceros realizar los actos
indicados en el articulo 155 de la Decision 486,
éstos son:

“(...) los actos de aplicar o colocar dicho
signo, o un signo idéntico o semejante, sobre
productos para los cuales haya sido registra-
do, o sobre los envases, envolturas, embala-
jes o acondicionamientos de tales productos
(literal a), asi como suprimir o modificar la
marca con fines comerciales sobre los pro-
ductos ya nombrados (literal b); los de fabri-
car, comercializar o detentar etiquetas, enva-
ses, envolturas, embalajes u otros materia-
les que reproduzcan o contengan la marca
(literal ), los de usar en el comercio un signo
idéntico o semejante respecto de cualesquie-
ra productos o servicios, caso que tal uso pu-
diera causar un riesgo de confusién o de
asociacion (literal d); los de usar en el comer-
cio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cuales-
quiera productos o servicios, cuando esto
pudiese causar un engafio econémico o co-
mercial injusto por razéon de una dilucion de
la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar
publicamente un signo idéntico o similar a
una marca notoriamente conocida, adn para
fines no comerciales, cuando ello pudiese
causar dilucion de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca; o
un aprovechamiento injusto de su prestigio
(literal f). Sin embargo, estas prohibiciones
no impiden a los terceros el uso de la marca
para anunciar, ofrecer en venta o indicar la
existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados, o para in-
dicar la compatibilidad o adecuacion de pie-
zas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada,
siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve
a cabo con el propésito de informar al publi-
COo, y no sea susceptible de inducirlo a confu-
sion sobre el origen empresarial de tales pro-

ductos o servicios (articulo 157). Asimismo,
las prohibiciones no impiden a los terceros
realizar actos de comercio sobre los produc-
tos amparados por la marca, después de
haber sido introducidos en el comercio de
cualquier pais por el titular del registro, o por
otra persona con el consentimiento del titu-
lar, o vinculada econémicamente a él, en par-
ticular cuando los productos, y sus envases
0 embalajes de contacto directo, no hayan
sufrido modificacién, alteracion o deterioro
(articulo 158)" %,

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del
conflicto suscitado entre una marca notoria-
mente conocida y una marca comdun, el punto
esencial radica en determinar el momento en
que la marca notoriamente conocida debe tener
tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un
registro o bien para hacer valer preferentemente
los derechos que confiere la norma cuando se
ha registrado una marca (...)" %

Finalmente, en relacion con los diferentes tipos
de riesgos a los que se exponen los signos
distintivos en el mercado, la doctrina tradicio-
nalmente se ha referido, por lo general, a dos
clases de riesgos: el de confusion y el de aso-
ciacion, aunque actualmente la lista se ha ex-
tendido y se han clasificado otro tipo de ries-
gos, con el objetivo de proteger los signos dis-
tintivos segun su grado de notoriedad.

En efecto, la Decision 486 ha ampliado la pro-
teccién de los signos notoriamente conocidos,
consagrando cuatro riesgos de los que se les
debe resguardar; de conformidad con los articu-
los 136 literal h), y 226 literales a), b), y c),
éstos son: el riesgo de confusién, el de asocia-
cion, el de dilucién y el de uso parasitario. El
Tribunal, en relacion a la marca notoria, dentro
del proceso 35-1P-2008 ha analizado los riesgos
que se podrian generar, a saber:

“El riesgo de confusion es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto

2 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°.
1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia
desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

% Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de
7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusion indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de
gue el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relacion o vinculacién econémica.

El riesgo de dilucién es la posibilidad de que
el uso de otros signos idénticos o similares
cause el debilitamiento de la altisima capaci-
dad distintiva que el signo notoriamente co-
nocido ha ganado en el mercado, aunque se
use para productos que no tengan ningun
grado de conexidad con los que ampara el
signo notoriamente conocido.

Y, por ultimo, el riesgo de uso parasitario es
la posibilidad de que un competidor parasita-
rio se aproveche injustamente del prestigio
de los signos notoriamente conocidos, aun-
gue la accion se realice sobre productos o
servicios que no tengan ningan grado de co-
nexidad con los que ampara el signo notoria-
mente conocido”.

Es importante advertir que de no haberse proba-
do la notoriedad alegada, correspondera anali-
zar la conexién competitiva de los signos con-
frontados.

3.9. LA CONEXION COMPETITIVA.

En el caso de autos, la sociedad JGB S.A. ar-
gument6 que “El eventual registro de la marca
JFB para distinguir productos de la clase 3, a
nombre del sefior Juan Fernando Belmont, in-
fringiria el derecho antes mencionado, en la
medida que los signos son confundibles y am-
paran productos que tienen conexion competiti-
va (Clase 52° y clase 3% de la Clasificacion In-

% Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos;
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apésitos; material para
empastar los dientes y para moldes dentales; desin-
fectantes; productos para la destruccion de animales
dafinos; fungicidas, herbicidas.

% Perfumes, fragancias, aguas de tocador, aguas de
colonia, champus, reacondicionadores para el cabello,
sales para el bafio, jabones, cosméticos, maquillaje en
general, lociones para el cuerpo, pies y manos, cre-
mas para cara, manos y cuerpo, aceites esenciales,
dentifricos, desodorantes para el cuerpo, talcos, sprays,
mousses y balsamos para el peinado y cuidado del
cabello, protectores solares.

ternacional)”, en tal virtud es necesario referirse
al tema de la conexién competitiva:

Sobre este topico la doctrina ha elaborado algu-
nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-
blecer o fijar cuando se da la conexién competi-
tiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalida-
des idénticas o afines podria constituir un indi-
cio de conexién competitiva entre ellos, pues tal
circunstancia podria dar lugar a que se les ha-
llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Ferndndez No-
voa, para determinar la conexion competitiva
entre los productos diferenciados por los signos
confrontados, el aspecto fundamental a tomar
en consideracion es la finalidad o aplicaciones
usuales de los mismos. Igualmente, sefala el
autor, los criterios para determinar si a través de
la finalidad de los productos hay o no conexién
competitiva, siendo éstos dos; el primero: el
principio de la intercambiabilidad de los mis-
mos, que tiene que ver con el hecho de si los
consumidores consideren sustituibles, para las
mismas finalidades, los productos enfrentados;
y, el segundo, el de complementariedad, que
alude a la circunstancia de que el uso de un
producto pueda suponer el necesario uso de
otro, o que sin un producto no puede utilizarse
otro producto, es decir, que los productos sean
complementarios o vayan a utilizarse conjunta-
mente. 27

El Tribunal ha acogido como criterios identifica-
dores de la presencia de dicha conexién los
siguientes:

a) La inclusién de los productos en una mis-
ma clase del nomenclator

b) Canales de comercializacion
¢) Medios de publicidad idénticos o similares
d) Relacién o vinculacién entre los productos

e) Uso conjunto o complementario de los mis-
mos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los mismos

Z7 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p.
242 - 246.
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El Tribunal considera que deben ser aplicados
los criterios referidos anteriormente y que pue-
den conducir a establecer cuando se da la co-
nexidn competitiva entre los productos.

También deberé considerarse la clase de con-
sumidor o usuario y su grado de atencion al
momento de diferenciar, identificar y seleccio-
nar el producto o el servicio deseado. Esto a su
vez se encuentra relacionado con el grado de
atencion que presta la persona al momento de
realizar su eleccion, lo que dependera del tipo
de consumidor, a saber, conforme a la doctrina:
a) el profesional o experto, b) elitista y experi-
mentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe
tenerse en cuenta para establecer el posible
riesgo de confusién entre dos marcas, es el
llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-
dor comun y corriente de determinada clase de
productos, en quien debe suponerse un conoci-
miento y una capacidad de percepcién corrien-
tes (...)".%8

3.10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBI-
DA MOTIVACION.

Tomando en cuenta que la sociedad JGB S.A.
argumento que “De conformidad con lo dispues-
to en el articulo 150 de la Decision 486, la
Superintendencia de Industria y Comercio debe
realizar el examen de registrabilidad de la mar-
ca solicitada, independientemente de que se
presenten o no se presenten oposiciones”; el
Tribunal estima adecuado referirse al tema de
“Examen de registrabilidad y debida motivacion”.

El articulo 148 de la Decision 486 dispone que
en el caso en que se hayan presentado oposi-
ciones la oficina nacional competente notificara
el hecho al solicitante para que, dentro de los
30 dias siguientes, haga valer sus argumenta-
ciones y, si lo considera necesario, presente
pruebas. La oficina nacional competente, a soli-
citud de parte, otorgara 30 dias de plazo adicio-
nal para presentar pruebas que sustenten la
contestacion.

Por otro lado, el articulo 150 de la Decision 486
determina que “Vencido el plazo establecido en

2 Proceso 09-1P-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995,
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA".

el articulo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente pro-
cedera a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones,
la oficina nacional competente se pronunciara
sobre éstas y sobre la concesién o denegatoria
del registro de la marca mediante resolucion”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe-
tente le corresponde realizar el examen de re-
gistrabilidad, el que es obligatorio y debe llevar-
se a cabo aun en el caso de que no hubiesen si-
do presentadas oposiciones; en consecuencia,
la Autoridad Competente en ningln caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para
conceder o negar el registro. En el caso de que
sean presentadas oposiciones, la oficina nacio-
nal competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesioén o de la dene-
gacion del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete
mas aun al funcionario respecto de la realiza-
cién del examen de fondo, pero, la inexisten-
cia de las mismas no lo libera de la obliga-
cién de practicarlo; esto, porque el objetivo
de la norma es el de que dicho examen se
convierta en etapa obligatoria dentro del pro-
ceso de concesion o de denegacion de los
registros marcarios.” 2°

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en
apego a lo dispuesto en el articulo 150 de la
misma Decisién, debe practicar la oficina co-
rrespondiente, comprende el analisis de todas
las exigencias que aquella impone para que un
signo pueda ser registrado como marca, par-
tiendo, desde luego, de los requisitos fijados
por el articulo 134 y, tomando en consideracién
las prohibiciones determinadas por los articulos
135y 136 de la Decision en estudio.

De la misma forma, sera la Oficina Nacional
Competente, la que en definitiva decida sobre
las oposiciones formuladas, en el caso de que
hayan sido presentadas, y, desde luego, res-
pecto de la concesion o de la denegacién del
registro solicitado; el acto de concesion o de

® Proceso 16-1P-2003, sentencia de 12 de marzo de
2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de
2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISENO”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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denegacion del registro debe estar respaldado
en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado
de todos los elementos y reglas que le sirvieron
de base para tomar su decisién. El funcionario
debe aplicar las reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han establecido con esa finali-
dad. La aplicacion que de éstas se realice en el
examen comparativo dependera, en cada caso,
de las circunstancias y hechos que rodeen a las
marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribu-
nal ha establecido ciertas caracteristicas apli-
cables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en multiples Interpretaciones Pre-
judiciales®° ha abordado el tema del examen
de registrabilidad, pero en uno de sus ultimos
pronunciamientos determind con toda clari-
dad cuadles son las caracteristicas de dicho
examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de
oficio. La Oficina Nacional Competente de-
be realizar el examen de registrabilidad
asi no se hubieren presentado oposicio-
nes, o0 no hubiere solicitud expresa de un
tercero.

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

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-
cion con marcas de terceros, la Oficina
Nacional Competente, asi hubiera o no
oposiciones, debera revisar si el signo so-
licitado no encuadra dentro del supuesto
de irregistrabilidad contemplado en el ar-
ticulo 136, literal a); es decir, debe deter-
minar si es 0 no idéntico o se asemeja o

¥ Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-
ciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7
de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004; Inter-
pretacion Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del
proceso 03-1P-2005; e Interpretacion Prejudicial de 16
de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-1P-
2005.

no a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusién o de asociacién”3.

Debida motivacién

La resolucién que emita la Oficina Nacional Com-
petente tiene que ser necesariamente, motivada
en debida forma y, ademas, debe expresar en
su pronunciamiento los fundamentos en los que
se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a
la concesion o a la denegacién de registros
marcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivacién para su validez;
pero si, ademas, la obligacion de motivar
viene impuesta legalmente -en el presente
caso por la misma norma comunitaria, de
prevalente aplicacién- debe entonces formar
parte de aquél y, ademas, como lo ha expre-
sado la jurisprudencia de este Tribunal An-
dino, podria quedar afectada de nulidad ab-
soluta la resolucion que los contenga si por
inmotivacién lesiona el derecho de defensa
de los administrados”.

En consecuencia, es necesario precisar que el
examen de registrabilidad debe ser plasmado
en la Resolucion que concede o deniega el re-
gistro marcario, es decir la Oficina Nacional no
puede mantener en secreto el mismo y, en
consecuencia, la resoluciéon que concede el re-
gistro marcario, que en definitiva es la que se
notifica al solicitante, debe dar razon de dicho
exameny, por lo tanto, cumplir con un principio
basico de la actuacion publica como es el de la
motivacion de los actos.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

% Proceso 180-1P-2006. Interpretacion Prejudicial de 4 de
diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de
2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

2 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de
1998. G.O.A.C. N° 422, de 30 de marzo de 1999.
Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,

cuando distingue productos o servicios en el
mercado y reline el requisito de ser suscepti-
ble de representacién gréfica, de conformidad
con lo establecido por el articulo 134 de la
Decisién 486 de la Comision de la Comuni-
dad Andina. Esa aptitud se confirmara si el
signo, cuyo registro se solicita, no se en-
cuentra comprendido en ninguna de las cau-
sales de irregistrabilidad determinadas por
los articulos 135y 136 de la mencionada De-
cision. La distintividad del signo presupone
su perceptibilidad por cualesquiera de los
sentidos.

. Los signos denominativos llamados también
nominales o verbales, utilizan expresiones
acusticas o fonéticas, formados por una o va-
rias letras, palabras o nimeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran
un conjunto o un todo pronunciable, que pue-
de o no tener significado conceptual. Los
signos mixtos se componen de un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grafico (una o varias imagenes).

Al comparar un signo denominativo y uno
mixto se determina que si en éste predomina
el elemento verbal, debe procederse al cotejo
de los signos aplicando las reglas que para
ese proposito ha establecido la doctrina; y, si
por otro lado, en el signo mixto predomina el
elemento gréafico frente al denominativo, no
habria, en principio, lugar a la confusién entre
los signos, pudiendo éstos coexistir pacifica-
mente en el &mbito comercial.

. No puede registrarse un signo que sea idénti-
CO 0 semejante a una marca o a un nombre
comercial, a los cuales la normativa comuni-
taria protege, si su existencia y uso es ante-
rior al registro solicitado y si la identidad o
semejanza son de tal naturaleza que induz-
can al publico a error. De ello resulta, que no
es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a error o a confusién a los
consumidores, sino que es suficiente la exis-
tencia del riesgo de confusion para que se
configure la prohibicion de irregistrabilidad.

Para establecer el riesgo de confusion entre
un nombre comercial y una marca se aplican
los mismos criterios que para el cotejo o
comparacion entre marcas.

4. Las marcas de fantasia implican la creacién

de un vocablo, el mismo que puede no tener
significado alguno. Esta marca gozara gene-
ralmente de un mayor poder distintivo por ser
elaboracién del ingenio propio de sus titula-
res, por tanto, carecen de connotacion con-
ceptual o significado idiomatico.

. El nombre comercial identifica a una persona

natural o juridica en el ejercicio de su activi-
dad econdmica, dentro del giro comercial o
industrial, y la distingue o diferencia de otras
idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Quien alegue derechos sobre un nombre co-
mercial debera probar su uso real, efectivo y
constante en el mercado.

. La marca notoriamente conocida es la que

adquiere esa calidad porque se encuentra
ampliamente difundida entre una colectividad
de individuos y ha logrado el reconocimiento
del mismo.

En los signos distintivos notoriamente cono-
cidos convergen su difusién entre el pablico
consumidor del producto o servicio al que el
signo se refiere proveniente del uso intensivo
del mismo y su consiguiente reconocimiento
dentro de los circulos interesados por la cali-
dad de los productos o servicios que él ampa-
ra, ya que ningun consumidor recordara ni
difundira el conocimiento del signo cuando
los productos o servicios por él protegidos no
satisfagan las necesidades del consumidor,
comprador o usuario, respectivamente.

La calidad de marca notoriamente conocida
no se presume debiendo probarse por quien
la alega las circunstancias que le dan ese
estatus. El solo registro de la marca en uno o
mas paises no le otorga la categoria de mar-
ca notoria, sino que esa calidad resulta del
conjunto de factores que es necesario pro-
bar, tales como: la extension de su conoci-
miento entre el publico consumidor, la inten-
sidad y el ambito de la difusién y de la publi-
cidad, la antigledad de la marca, su uso
constante, y el analisis de produccion y mer-
cadeo de los productos que distingue la mar-
ca.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse
la notoriedad alegada, correspondera anali-
zar la conexién competitiva de los signos
confrontados.
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7. Parallegar a determinar la similitud entre dos
signos se ha de considerar también los crite-
rios que permiten establecer la posible co-
nexién competitiva existente entre los pro-
ductos que distinguen las marcas y las activi-
dades econdmicas que distingue el nombre
comercial. Deberé tenerse en cuenta en ese
contexto, en principio, que al no existir co-
nexion, la similitud de los signos no impediria
el registro de la marca que se solicite.

8. La Oficina Nacional Competente debe, nece-
sariamente, realizar el examen de registrabi-
lidad del signo solicitado para registro, el que
comprenderd el andlisis de todas las exigen-
cias establecidas por la Decision 486. Dicho
examen debe realizarse aun en aquellos ca-
S0s en que no hayan sido presentadas oposi-
ciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente
de su contenido, favorable o desfavorable,
gue resuelva las oposiciones en el caso de
haberlas, y determine la concesién o la dene-
gacion del registro de un signo, debera plas-
marse en resolucion debidamente motivada,
la que deberé ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad reali-
zado por las oficinas de registro marcario
tiene las siguientes caracteristicas:

e Debe ser de oficio.

e Esintegral.

e Se debe plasmar en una resolucién debi-
damente motivada.

e Es autbnomo.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 2003-
00448, debera adoptar la presente interpreta-
cion. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el parrafo tercero
del articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remitase copia a la Secretaria Ge-
neral de la Comunidad Andina, para su publica-
cion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamon
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA .- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaria. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 117-1P-2010

Interpretacién prejudicial, a solicitud del consultante, del articulo 5 de la Decision
378 de la Comisién del Acuerdo de Cartagenayy, de oficio, del articulo 1 de la
misma normativa, y de los articulos 1y 2, de la Decision 379 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal
Administrativo del Norte de Santander, Republica de Colombia. Expediente
Interno N° 54-001-23-31-000-2000-02121. Actor: ALPOPULAR ALMACEN
GENERAL DE DEPOSITOS S.A. Asunto: VALORACION ADUANERA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los doce dias del
mes de mayo del afio dos mil once, procede a

resolver la solicitud de Interpretacidn Prejudicial
formulada por el Tribunal Administrativo del Nor-
te de Santander.
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VISTOS:

Que, la solicitud de interpretaciéon prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el articulo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
asi como, con las exigencias del articulo 33 del
Tratado de Creacion, por lo que su admision a
tramite fue considerada procedente en el auto
emitido el 8 de abril de 2011.

I. ANTECEDENTES.

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

Il.LAS PARTES.

Demandante: ALPOPULAR ALMACEN GENE-
RAL DE DEPOSITO S.A. (ALPO-
PULAR S.A).

Demandada: ADMINISTRACION LOCAL DE
IMPUESTOS Y ADUANAS DE
CUCUTA. UNIDAD ADMINISTRA-
TIVA ESPECIAL — DIAN, DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA.

1. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.

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

1. La Division de Liquidacién de la Direccién de
Impuestos y Aduanas Nacionales, Adminis-
tracion Local de Cucuta, por medio de la
Resolucion No. 0017 de 6 de enero de 2000,
sancion6 a la sociedad ALPOPULAR S.A.
con la suma de dos millones trescientos mil
seiscientos veinticinco pesos (2'300.625,00
pesos), por el hecho de no haber diligenciado
las casillas 20 y 21 de la Declaracion Andina
de Valor.

2. La sociedad ALPOPULAR S.A., presentd un
recurso de reconsideracién contra el anterior
acto administrativo.

3. La Division de Liquidacioén de la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales, Adminis-
tracion Local de Cucuta, por medio de la
Resolucién No. 1731 de 2 de agosto de 2000,
resolvid el recurso de reconsideracion confir-
mando el acto impugnado.

4. La sociedad ALPOPULAR S.A., presento
demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo del Norte de Santander.

5. El Tribunal Contencioso Administrativo del
Norte de Santander, solicité interpretacion
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la accion en los siguien-
tes argumentos:

1. Argumenta, que se tratd de simples omisio-
nes de buena fe, lo que no se adecua a la
conducta descrita en la normativa aplicable.
No se presentd el menor intento de fraude.

2. Sostiene, que se debe aplicar lo establecido
en el Convenio Internacional de Kyoto, de
conformidad con la Ley 6 de 1971. Este ins-
trumento preceptla, qué se entiende por bue-
na fe en relacion con la declaracion del valor
en aduana.

3. Agrega, que no se cumplié con el articulo VII
del GATT, enlo relativo a las normas de valo-
racion en aduana.

4. Manifiesta, que no se cumplié el articulo 5 de
la Decisién 378 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, que dispone: “Todos los ele-
mentos descritos en el numeral 2 del articulo
8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994
forman parte del valor en aduana...”.

5. Arguye, que no se cumplio la Decision 379
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, ya
que en su anexo, “INSTRUCTIVO PARA EL
LLENADO O DILIGENCIAMIENTO DE LA DE-
CLARACION ANDINA DE VALOR EN ADUA-
NA”, se sefialan los elementos determinan-
tes de la declaracién andina de valor.
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6. Expresa, que la administracion interpreté mal
las normas a aplicar, ya que no cualquier
inexactitud, error u omision insustancial en el
diligenciamiento de la declaracién, conlleva a
una sancion.

7. Precisa, que no se interpret6 la norma nacio-
nal de conformidad con las normas suprana-
cionales e internacionales aplicables.

8. Argumenta, que cuando la administracién re-
solvié el recurso de reconsideracion la norma
gue soporté el acto administrativo se encon-
traba derogada. Por lo tanto, se debi6 aplicar
la norma nacional vigente.

C. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

La Administracion Local de Aduanas de Cuacu-
ta, contesté la demanda de la siguiente manera:

1. Argumenta, que el articulo 28 del Decreto
1220 de 1996, norma vigente al momento de
la ocurrencia de los hechos, establece que
constituye falta administrativa: “4.-Diligenciar
en forma inexacta e incompleta u omitir en la
declaracion andina de valor, la informacién
requerida de cualquiera de los elementos que
la conforman, siempre y cuando no conlleve
reduccion de la base gravable, asi como dili-
genciar en forma inexacta o incompleta u
omitir en la declaracién andina de valor, los
datos relativos al importador, incluida su fir-
ma.”

2. Sostiene, que la sociedad demandante incu-
rri6 en falta administrativa al no diligenciar las
casillas 20 y 21 de la Declaracion Andina de
Valor. Es decir, no se consignaron algunos
elementos que conforman la Declaracion An-
dina de Valor, de conformidad con el articulo
20 del Decreto 1220 de 1996.

3. Manifiesta, que el asunto trata sobre la no
inclusion de algunos elementos que integran
la Declaracion Andina de Valor, y no sobre
los elementos para la valoracién de la mer-
cancia en aduana, que es algo completamen-
te diferente.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

es competente para interpretar por la via preju-
dicial, las normas que conforman el Ordena-

miento Juridico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacidon uniforme en el
territorio de los Paises Miembros.

V.NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal solicitante delimita su peticién de la
siguiente manera:

“...Silos datos correspondientes a la resolu-
cién de aduana nimero y fecha, casillas 20 y
21 se omitieron en la Declaracion Andina de
Valor teniendo en cuenta el articulo 5 de la
Decision 378 y la Decision 379, sin mas
especificaciones, del Acuerdo de Cartagena
son o no elementos que conforman en la De-
claracion de Valor de la Declaracién de Im-
portacién y por lo tanto su omisién genera
falta administrativa que dé lugar a sancién.”

Se interpretara el articulo 5 de la Decision 378
de la Comision del Acuerdo de Cartagena, de
conformidad con lo solicitado por el consultante.
De oficio, se interpretara el articulo 1 de la
mencionada normativa.

Se delimitara la interpretacion de la Decision
379 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena a
los articulos 1y 2.

A continuacion, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:

DECISION 378
Articulo 1

“Para los efectos de la valoracién aduanera,
los Paises Miembros se regiran por la pre-
sente Decisién, y por lo dispuesto en el texto
del “Acuerdo relativo a la Aplicacion del Arti-
culo VIl del Acuerdo General sobre Arance-
les Aduaneros y Comercio de 1994” (Acuerdo
del Valor del GATT de 1994), que figura como
Anexo a la presente Decision.”

(...)
Articulo 5

“Todos los elementos descritos en el nume-
ral 2 del articulo 8 del Acuerdo del Valor del
GATT de 1994 formaran parte del valor en
aduana, excepto los gastos de descarga y
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manipulacién en el puerto o lugar de importa-
cién, siempre que se distingan de los gastos
totales de transporte.

Cuando alguno de dichos elementos fuere
gratuito o se efectuare por medios o servicios
propios del importador, debera calcularse su
valor conforme a las tarifas o primas normal-
mente aplicables. En ausencia de informa-
cién acerca de esas tarifas o primas, se des-
cartara el valor de transacciéon y se valorara
por los métodos siguientes establecidos por
el Acuerdo del Valor del GATT de 1994.”

(...)
DECISION 379
Articulo 1

Para la determinacion del valor en aduana de
las mercancias importadas, las administra-
ciones aduaneras de los Paises Miembros
exigiran al importador la “Declaracion Andina
del Valor (DAV)", cuyo formulario e instruc-
ciones para su llenado o diligenciamiento co-
rrespondiente, figuran en el anexo de la pre-
sente Decision”.

Articulo 2

“El importador sera responsable directo de la
veracidad, exactitud e integridad de los datos
consignados en la DAV, asi como de los do-
cumentos que se adjunten y que sean nece-
sarios para la determinacion del valor adua-
nero de las mercancias. Los Paises Miem-
bros aplicaran las sanciones establecidas
por lo dispuesto en sus legislaciones inter-
nas”.

C.)".
VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretacion
prejudicial solicitada, para lo cual se analizaran
los siguientes aspectos:

A. La prevalencia del Ordenamiento Juridico Co-
munitario Andino. La remisién a la norma
multilateral.

B. La valoracion aduanera. Papel de la Declara-
cién Andina de Valor (DAV). Sus elementos.

C. Las sanciones impuestas por la falta de vera-
cidad, exactitud e integridad de los datos con-
signados en la Declaracién Andina de Valor.
El principio de complemento indispensable.

A.LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO
JURIDICO COMUNITARIO ANDINO. LA RE-
MISION A LA NORMATIVA MULTILATERAL.

En el caso bajo estudio se muestra una relacion
entre la normativa GATT/OMC y el ordenamien-
to juridico de la Comunidad Andina. Por lo tanto,
se abordara el tema de la prevalencia de este
ultimo sobre el internacional del Pais Miembro,
y se hara especial referencia a la relacién exis-
tente entre estos dos dérdenes normativos en
cuanto a la valoracion aduanera.

El Tribunal ha consolidado como principio fun-
damental del Ordenamiento Comunitario Andino
la “Supremacia del Derecho Comunitario Andino”,
soportandolo en otros principios: la “Eficacia
Directa del Ordenamiento Juridico Andino”, la
“Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Juri-
dico Andino”, y la “Autonomia del Ordenamiento
Juridico Andino”.

Haciendo un analisis de la posicion o jerarquia
del Ordenamiento Juridico Andino, ha manifes-
tado que dicho ordenamiento goza de prevalen-
cia respecto de los ordenamientos juridicos de
los Paises Miembros y respecto de las Normas
de Derecho Internacional, en relacién con las
materias transferidas para la regulacion del or-
den comunitario. En este marco ha establecido
que en caso de presentarse antinomias entre el
Derecho Comunitario Andino y el derecho inter-
no de los Paises Miembros, prevalece el prime-
ro, al igual que al presentarse antinomias entre
el Derecho Comunitario y las normas de dere-
cho internacional.

Dicha posicién ha sido reiterada en suficiente
jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-Al-2003.
Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-Al-
2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publica-
da en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 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 N° 1079, de 7 de junio de 2004;
Proceso 34-Al-2001. Sentencia de 21 de agosto
de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-
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do de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de
2002; Proceso 7-Al-98. Sentencia de 21 de julio
de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de
1999; Proceso 2-1P-90. Interpretacién Prejudicial
de 20 de septiembre de 1990, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69,
de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-1P-88.
Interpretacion Prejudicial de 25 de mayo de 1988,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proce-
so 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre
otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la
Supremacia del Derecho Comunitario Andino,
como se dijo anteriormente, es el principio de
“Autonomia del Ordenamiento Juridico Andino”,
gue lo desarrolla 'y lo consagra como un verda-
dero sistema juridico, es decir, unido a que se
presenta como un todo coherente y dotado de
unidad, contiene un conjunto de principios y
reglas estructurales que se derivan de él mis-
mo, méas no de ningln otro ordenamiento juridi-
co.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomia
del Ordenamiento Juridico Andino, ha manifes-
tado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el orde-
namiento comunitario no deriva del ordena-
miento de los Paises Miembros, sea éste de
origen interno o internacional, sino del Trata-
do Constitutivo de la Comunidad. Asi, y por
virtud de su autonomia, se ratifica que el
ordenamiento juridico de la Comunidad —tan-
to el primario como el derivado- no depende
ni se halla subordinado al ordenamiento inter-
no, de origen internacional, de dichos Pai-
ses. En consecuencia, los tratados interna-
cionales que celebren los Paises Miembros
por propia iniciativa, como el del Acuerdo
sobre los ADPIC, no vinculan a la Comuni-
dad, ni surten efecto directo en ella, sin per-
juicio de la fuerza vinculante que tales instru-
mentos posean en las relaciones entre los ci-
tados Paises Miembros y terceros paises u
organizaciones internacionales.” (Proceso 01-
Al-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

Lo anterior, sin perjuicio de que los Paises
Miembros habilitados por la norma comunitaria
regulen determinados aspectos con base en la
facultad denominada “Complemento indispen-
sable”.

No obstante, en un mundo interrelacionado y
globalizado como el actual, el ordenamiento ju-
ridico comunitario andino esta en constante dia-
logo con el ordenamiento juridico multilateral.
Esta relacién, se presenta fundamentalmente
por la referencia expresa que la normativa co-
munitaria andina hace de la multilateral, lo que
implica, por lo general, una simple remision y no
una incorporacion o comunitarizacion de la nor-
ma multilateral. El efecto de esto es, que al
darse una simple remision no hay posibilidad de
que el Tribunal interprete la norma multilateral y,
en este sentido, se debe acudir a la interpreta-
cion realizada por los organismos multilaterales
para el efecto. En el caso bajo estudio, la remi-
sion al Acuerdo del Valor del GATT de 1994,
debe entenderse con sus respectivas notas in-
terpretativas.

B.LA VALORACION ADUANERA. PAPEL DE
LA DECLARACION ANDINA DE VALOR
(DAV). SUS ELEMENTOS.

Dado que el proceso interno tiene que ver con el
diligenciamiento de la Declaracién Andina del
Valor (DAV), se determinara qué es la DAV, su
finalidad y sus elementos basicos.

La Declaracion Andina del Valor, es un meca-
nismo utilizado de manera uniforme por todos
los Paises Miembros de la subregion, cuya fina-
lidad basica es dotar a la administracion adua-
nera de todos los elementos de juicio para de-
terminar claramente el valor en aduana de las
mercancias importadas. Es un documento, que
soporta'y complementa la declaracion de impor-
tacién; debe contener todos los aspectos deter-
minantes del valor declarado en aduana y que
se encuentren relacionados con la transaccion
comercial de las mercancias importadas. Salvo
ciertas excepciones, es exigido al importador
por la administracion aduanera de cada Pais
Miembro, y para ello le solicita el formulario dili-
genciado de conformidad con las instrucciones
que figuran en el Anexo de la Decision 379.
Este debe ser presentado conjuntamente con la
declaracion de importacion. Sobre este tema el
Tribunal ha manifestado lo siguiente:
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“La Decision 379 establece que para la deter-
minacién del valor en aduana de las mercan-
cias importadas, las administraciones adua-
neras de los Paises Miembros exigiran al
importador la “Declaracién Andina del Valor —
(DAV)", la cual debera presentarse conjunta-
mente con la Declaracién de Importacion.

La implementacion de este mecanismo - De-
claracién Andina del Valor- utilizado de ma-
nera uniforme en los Paises Miembros, per-
mite a las autoridades aduaneras conocer los
elementos relacionados con la transaccién
comercial de las mercancias importadas, de-
terminantes del Valor en Aduana de las mis-
mas. Igualmente, facilita la aplicacion de las
normas comunes basadas en el Acuerdo del
Valor del GATT de 1994, que es uno de los
Acuerdos Multilaterales anexo al Tratado por
el que se establece la Organizacién Mundial
de Comercio.

Asi mismo, la mencionada Decision sefiala
dentro de su considerando que la Declara-
cion Andina de Valor es un documento com-
plementario de la Declaraciéon de Importa-
cion.

El Diccionario de la Lengua Espafiola define
Complementario como aquello: “Que sirve pa-
ra completar o perfeccionar alguna cosa”

En este sentido si la Declaracién Andina de
Valor es el documento complementario de la
Declaraciéon de Importacion, este ultimo re-
sulta ser obviamente el principal; pero, esti-
ma el Tribunal Andino, que ambas constitu-
yen un todo indivisible.” (Interpretacion Preju-
dicial de 12 de octubre de 2001, expedida en
el proceso 39-1P-2001).

De conformidad con el articulo 2 de la Decision
379, el importador es el responsable directo de
los datos consignados y de los documentos que
se adjuntan a la DAV, quedando en cabeza de
los Paises Miembros las sanciones por la falta
de veracidad, exactitud e integridad de los mis-
mos. Es importante tener en cuenta, que aln en
el caso que la DAV sea suscrita por un interme-
diario, el importador seguira siendo el responsa-
ble de los datos consignados y de los documen-
tos anexos. Sobre esto el Tribunal ha estableci-
do lo siguiente:

“Cabe precisar que el importador, persona
que introduce “al territorio nacional, previo

cumplimiento de requisitos y formalidades le-
gales, mercancias procedentes de otros pai-
ses” (Chahin Lizcano, Guillermo p.284,Comer-
cio Exterior. Ediciones Libreria Profesional.
Bogota, 1998, segunda edicidn) no se libera
de responsabilidad por el hecho de que el
formulario haya sido firmado por un interme-
diario. Por el contrario, aun cuando no apa-
rezca su firma, figura como responsable di-
recto de la veracidad, exactitud e integridad
de los datos de la declaracién, como bien lo
sefala el articulo 2 de la Decisién 379, pu-
diendo ser comprobada a posteriori por las
administraciones aduaneras de los Paises
Miembros, y en tal sentido, el importador se
encuentra “obligado a suministrar la informa-
cién y documentos que a tal efecto le sean
requeridos en la forma y condiciones esta-
blecidas por dichas administraciones”, todo,
segun lo dispuesto por el articulo 3 de la mis-
ma Decisién.

Igualmente, y respecto de la responsabilidad
del intermediario que haya suscrito la Decla-
racion, habria que distinguir dos tipos de
relaciones: frente a la Administracion y frente
al importador. Ante aquella, responde solida-
riamente junto con el importador, de la vera-
cidad y exactitud de los datos consignados
en dicha Declaracién “segun los términos se-
flalados en las legislaciones nacionales de
los Paises Miembros”; mientras que, en cuanto
al importador, todo dependera de lo estipula-
do en el respectivo contrato de mandato.”
(Interpretacion Prejudicial de 12 de octubre
de 2001, expedida en el proceso 39-1P-2001).

Para el diligenciamiento de la DAV, se consig-
naran todos los elementos que permitan hacer
una correcta valoracién aduanera. Estos ele-
mentos exigidos en la DAV, tienen su soporte
en la remisién que la propia norma comunitaria
hace a la multilateral. El articulo 1 de la Deci-
sion 378, hace una remision expresa al Acuerdo
del Valor del GATT de 1994, previendo que para
la valoracion aduanera se aplicara la menciona-
da norma multilateral. El articulo 5 de la Deci-
sién 378, establece que todos los elementos
determinados en el numeral 2 del articulo 8 del
Acuerdo de Valor del GATT de 1994, formaran
parte del valor en aduana, salvo ciertas excep-
ciones. Asimismo, la Decision 379 fue expedida
para lograr una correcta aplicacién del Acuerdo
de Valor del GATT de 1994, lo que se encuentra
claramente establecido en la parte considerativa
de la mencionada Decisién:
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“Que la Decisién 378 establece que para los
efectos de la valoracion aduanera, los Paises
Miembros se regiran por dicha Decision y por
lo dispuesto en el texto del “Acuerdo relativo
a la Aplicacion del Articulo VII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio de 1994” (Acuerdo del Valor del GATT
de 1994);

Que para una correcta aplicacion del Acuer-
do del Valor del GATT de 1994, es necesario
contar con un documento que permita cono-
cer los elementos relativos a la transaccién
comercial de las mercancias importadas, que
puedan tener influencia sobre el valor adua-
nero correspondiente;

Que a tal efecto el Consejo de Asuntos Adua-
neros y el Comité de Valoracion en Aduanas,
recomendaron la adopcion del formulario de-
nominado “Declaracion Andina del Valor”, co-
mo documento complementario de la Decla-
racion de Importacion”.

En consecuencia, el formulario para la DAV y
sus instrucciones dan cuenta de dichos ele-
mentos, generando asi una armonizacion con la
normativa multilateral sobre la materia. Es im-
portante tener en cuenta que al aplicar la norma-
tiva multilateral también se deben tomar sus
respectivas notas interpretativas.

Para absolver la consulta formulada por el Tri-
bunal Administrativo de Norte de Santander, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
advierte que si bien la intencion del legislador
comunitario al expedir la Decision 379 fue la de
armonizar la normativa comunitaria con la mul-
tilateral, también fue su intencién dotar a las
administraciones aduaneras de un documento
gue diera cuenta de los datos relevantes para
su funcioén de valoracién, incluyendo, por su-
puesto, todos los elementos que prevé la nor-
mativa multilateral. Por lo tanto, todas las casi-
llas que contiene el formulario para la DAV,
deben ser llenadas en su totalidad y son exigi-
bles por la Autoridad Aduanera, so pena de la
imposicién de sanciones al importador incum-
plido con base en la normativa interna, ain en el
caso de que la normativa multilateral no indique
nada al respecto. En este sentido, las previsio-
nes propias de la Decisién 379, incluyendo el
diligenciamiento completo del formulario de la
DAV, deben ser cumplidas por todos los Paises
Miembros. La normativa multilateral en estos

casos, es aplicable por la remisién que hace la
propia norma andina, pero debe quedar muy
claro que ésta ultima debe ser cumplida en su
totalidad, incluyendo todos los aspectos adjeti-
VOS Y sustantivos.

El Tribunal solicitante deberé establecer si la
sociedad ALPOPULAR S.A. no llend las casi-
llas 20 y 21 de la DAV y, en consecuencia,
determinar si la sancién impuesta esta prevista
en las normas internas pertinentes.

C. LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA FAL-
TA DE VERACIDAD, EXACTITUD E INTE-
GRIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS
EN LA DECLARACION ANDINA DE VALOR.
EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDIS-
PENSABLE.

La Division de Liquidacion de la Direccion de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, Administracion
Local de Cucuta, por medio de la Resolucion
No. 0017 de 6 de enero de 2000, sanciono a la
sociedad ALPOPULAR S.A. con la suma de
dos millones trescientos mil seiscientos veinti-
cinco pesos (2°300.625,00 pesos), por no haber
diligenciado las casillas 20 y 21 de la Declara-
cion Andina de Valor. El articulo 2 de la Deci-
sién 379, establece que el importador es res-
ponsable por la falta de veracidad, exactitud e
integridad de los datos suministrados en la DAV
y en los documentos anexos, sometiéndose a
las sanciones establecidas de conformidad con
las legislaciones internas. En este marco, se
tratara el tema del complemento indispensable,
haciendo énfasis en las sanciones que puede
imponer la autoridad aduanera por la falta de
veracidad, exactitud e integridad de los datos y
documentos consignados.

Como se vio en el literal A, de esta interpreta-
cién prejudicial, el Tribunal en abundante juris-
prudencia ha tratado el tema de la relacion entre
el ordenamiento comunitario andino y el dere-
cho interno de los Paises Miembros. Por un la-
do, ha establecido la primacia del primero y, por
otro, ha desarrollado la figura del complemento
indispensable. Esta Ultima se puede sintetizar
en lo siguiente: “no es posible la expedicién de
normas nacionales sobre el mismo asunto, sal-
VO que sean necesarias para la correcta aplica-
cion de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpreta-
cién Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publi-
cada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena N° 177, de 20 de abril de 1995).
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Lo anterior quiere decir que los Paises Miem-
bros no pueden expedir normas sobre asuntos
regulados por las normas comunitarias, salvo
gue sean necesarias para su correcta ejecucion
y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de
reglamentar normas comunitarias, establecer
nuevos derechos u obligaciones o modificar los
ya existentes y previstos en las normas comuni-
tarias.

Asi pues, el Pais Miembro s6lo podria haber
regulado determinado asunto cuando la propia
norma comunitaria explicitamente lo hubiera pre-
visto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guar-
dado silencio.

El articulo 2 de la Decisién 379, prevé que la
normativa interna de los Paises Miembros esta-
blecera las sanciones por la falta de veracidad,
exactitud e integridad de los datos consignados
en la DAV, es decir, la norma comunitaria remi-
te a la regulacion por parte del Pais Miembro
sanciones aplicables. En este orden de ideas,
el Tribunal solicitante deberéa remitirse a la nor-
mativa interna del Pais Miembro para establecer
si la sancion impuesta a la demandante estuvo
prevista en dicha normativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias
entre el Derecho Comunitario Andi-
no y el derecho interno de los Pai-
ses Miembros, prevalece el prime-
ro, al igual que al presentarse anti-
nomias entre el Derecho Comunita-
rio y las demas normas de derecho
internacional; lo anterior tiene como
efecto inmediato la inaplicabilidad
de la norma contraria al Derecho
Comunitario Andino.

No obstante, en un mundo interrela-
cionado y globalizado como el ac-
tual, el ordenamiento juridico comu-
nitario andino esté en constante dia-
logo con el ordenamiento juridico
multilateral. Esta relacion, se pre-
senta fundamentalmente por la re-

SEGUNDO:

ferencia expresa que la normativa
comunitaria andina hace de la multi-
lateral, lo que implica por lo general
una simple remisién y no unaincor-
poracién o comunitarizacién de la
norma multilateral. El efecto de esto
es que, al darse una simple remi-
sién no hay posibilidad de que el
Tribunal interprete la norma multila-
teral y, en este sentido, se debe
acudir a la interpretacién que de esta
se ha hecho en los organismos
multilaterales para el efecto. En el
caso bajo estudio, la remision al
Acuerdo del Valor del GATT de 1994,
debe entenderse con sus respecti-
vas notas interpretativas.

La Declaracion Andina del Valor, es
un mecanismo utilizado de manera
uniforme por todos los Paises Miem-
bros de la subregioén, cuya finalidad
basica es dotar a la administracién
aduanera de todos los elementos
de juicio, para determinar claramen-
te el valor en aduana de las mercan-
cias importadas. Es un documento
que soporta y complementa la de-
claracion de importacion; debe con-
tener todos los aspectos determi-
nantes del valor declarado en adua-
na y que se encuentren relaciona-
dos con la transaccion comercial de
las mercancias importadas. Salvo
ciertas excepciones, es exigido al
importador por la administracion
aduanera de cada Pais Miembro, y
para ello le solicita el formulario
diligenciado de conformidad con las
instrucciones que figuran en el Anexo
de la Decision 379.

Respecto de la responsabilidad del
intermediario que haya suscrito la
Declaracion, habria que distinguir dos
tipos de relaciones: frente a la Ad-
ministracién y frente al importador.
Ante aquella, responde solidaria-
mente junto con el importador, de la
veracidad y exactitud de los datos
consignados en dicha Declaracion
“segun los términos sefalados en
las legislaciones nacionales de los
Paises Miembros”; mientras que, en
cuanto al importador, todo depende-
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ra de lo estipulado en el respectivo
contrato de mandato.

Para el diligenciamiento de la DAV,
se consignaran todos los elemen-
tos que permitan hacer una correcta
valoracién aduanera. Estos elemen-
tos exigidos en la DAV, tienen su
soporte en la remision que la propia
norma comunitaria hace a la multi-
lateral. El articulo 1 de la Decisién
378, hace una remision expresa al
Acuerdo del Valor del GATT de 1994,
previendo que para la valoracion
aduanera se aplicara la mencionada
norma multilateral. El articulo 5 de
la Decision 378, establece que to-
dos los elementos determinados en
el numeral 2 del articulo 8 del Acuer-
do de Valor del GATT de 1994, for-
maran parte del valor en aduana,
salvo ciertas excepciones. Asimis-
mo, la Decision 379 fue expedida
para lograr una correcta aplicacion
del Acuerdo de Valor del GATT de
1994.

En consecuencia, el formulario pa-
ra la DAV y sus instrucciones dan
cuenta de dichos elementos, gene-
rando asi una armonizacioén con la
normativa multilateral sobre la ma-
teria. Es importante tener en cuenta
qgue al aplicar la normativa multila-
teral también se deben tomar sus
respectivas notas interpretativas.

Para absolver la consulta formulada
por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, el Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, advier-
te que si bien la intencion del legis-
lador comunitario al expedir la Deci-
sion 379 fue la de armonizar la nor-
mativa comunitaria con la multila-
teral, también fue su intencion dotar
a las administraciones aduaneras
de un documento que diera cuenta
de los datos relevantes para su fun-
cién de valoracion, incluyendo, por
supuesto, todos los elementos que
prevé la normativa multilateral. Por
lo tanto, todas las casillas que con-
tiene el formulario para la DAV, de-
ben ser llenadas en su totalidad y

son exigibles por la Autoridad Adua-
nera, so pena de la imposicién de
sanciones al importador incumplido
con base en la normativa interna,
aun en el caso de que la normativa
multilateral no indique nada al res-
pecto. En este sentido, las previsio-
nes propias de la Decisién 379, in-
cluyendo el diligenciamiento com-
pleto del formulario de la DAV, de-
ben ser cumplidas por todos los Pai-
ses Miembros. La normativa multi-
lateral en estos casos, es aplicable
por la remisién que hace la propia
norma andina, pero debe quedar muy
claro que esta Ultima debe ser cum-
plida en su totalidad, incluyendo to-
dos los aspectos adjetivos y sustan-
tivos.

El Tribunal solicitante, deberé esta-
blecer si la sociedad ALPOPULAR
S.A. nollend las casillas 20 y 21 de
la DAV y, en consecuencia, deter-
minar si la sancién impuesta esta
prevista en las normas internas per-
tinentes.

TERCERO: El articulo 2 de la Decisién 379 pre-
vé que la normativa interna de los
Paises Miembros, establecera san-
ciones por la falta de veracidad,
exactitud e integridad de los datos
consignados en la DAV. En este
orden de ideas, el Tribunal solicitan-
te debera remitirse a su normativa
interna para establecer si la san-
cién impuesta a la demandante es-
tuvo prevista en dicha normativa.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno N° 54-001-
23-31-000-2000-02121, debera adoptar la pre-
sente interpretacién. Asimismo, debera dar cum-
plimiento a las prescripciones contenidas en el
parrafo tercero del articulo 128 del Estatuto vi-
gente.

Notifiquese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remitase copia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cacioén en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena.
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