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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de diciembre de 2018

Proceso: 311-1P-2016

Asunto: Interpretacion Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo  Contencioso
Administrativo No. 1 de Quito de la Republica
del Ecuador

Expediente interno

del Consultante: 17811-2013-6513

Referencia: Signo involucrado MONTECRISTO Y DISENO
(mixto)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 5398-2016-TDCA-DQ del 9 de junio de 2016, recibido fisicamente el 14
del mismo mes y afo, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1 de Quito de la Republica del Ecuador solicitd Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 221, 135 Literal j) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno No. 17811-2013-
6513y,

El Auta de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: CORPORACION HABANOS S.A.
e Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
G N INTELECTUAL — IEPI- DE LA REPUBLICA
15 (. 2\ DEL ECUADOR
g = ¥\
- SECRETPILR”‘ {I
I
\ o 5
s Q.:_J.r
‘ f’{'f'”r p;j:;;-'
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MIEMBROS DE LA PRIMERA SALA DEL
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
INDUSTRIAL ¥ OBTENCIONES VEGETALES

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

THE PANAMA HAT COMPANY OF THE
PACIFIC

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por el érgano consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son los siguiantes:

1. Determinar si procede la negacidon del signo MONTECRISTOQ Y
DISENO (mixto) por el presunto riesgo de confusién y asociacién con
la Deneminacion de Crigen MONTECRISTI.

2. Determinar si el signo solicitado MONTECRISTO Y DASENO (mixto)
generariz un riesgo de asociacién con la localidad MONTECRISTI
donde se elaboran sombreros de paja de toquilla.

3. Determinar sila solicitud del signo MONTECRISTO Y DISENO [mixto)
es una extension de las marcas previamente registradas en ofros
paises ¢ 5i por el contrario existe autonomia de las oficinas nacionales
competentes para tomar sus decisiones.

C. NOCRMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitd |la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
221 v 135 Literal |} de |a Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andinal, los cuales se interpretardn por ser procedentes.

e oficio se interpretaran los Articulos 201, 222 y 223 de la misma
Decision? debido a que tratan los temas de Denominaciones de Origen e
Indicaciones de Procedencia.

1 Decisidn 486 de fa Comision da la Comunidad Andina. -

*Articypic 135.- No podndn regislrarse Conle Marcas 108 SIGRRS Gie;

f.-J

1 ropredizcan, imiton o comlangan oAs Donortinacidn do Ovigon profegida para 105 misinoGs
procuclos o pare prodineios diferenies, cuamdo sp use pudiera calrsar vn Masgo de confusion o
e ASOIBCion con 18 denonknacidn; o lmpficass ot aprovashamianto ffusio de s nolonadac

(.

“arficule 221.- Sn eolenderd por indicacion de procedencia un mrombre, expreside, Fhagen o Signo
fue dasigre g evogue un pals, regidn, foealidad o lugar delerminado.”

2 Decisitn A86 de la Cormisidn de ia Comunitdad Andina. —

Articolo 2.~ Se entenderd por Denominacian de Origen, una indicacion gecgrafica constitiida por
fa depoirinacion de on pals, de una regidn o de un fuger delsrminade, o consliliida por una

2
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1.1,

1.2,

TEMAS OBJETO DE INTERPREYACION

Proteccion  jiridica de las Denominaciones de Origen. Causal de
irregistrabilidad marcaria del signo reproduzca, imite o contenga una
Denaminacion de Origen protegida.

Indicaciones de procedencia.

Autonomia de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones,

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Proteccion juridica de las Denominaciones de Origent. Causal de
irregistrahilidad marcaria def signo reproduzca, imite o contenga una
Denominacién de Origen protegida

En el caso en concreto se denegd el sigho MONTECRISTO Y DISENO
{mixto), debido a que presuntamente contiene la Denominacidon de Origen
MONTECRISTIE lo que causaria un riesgo de confusian y de asociacion en
e| piblico consumidor, razén por la cual es pertinenta abordar el presente
acapite.

Proteccion juridica de las Danominaclones de Qrigen. Definiciones.

El Articulo 201 de la Decision 486, al describir qué se entiende por
Denominacion de Origen, enuncia que:

“Artfculo 201.- Se enlenderd por denominacidn de otigen, una indicacion
geagrafica constitiida par la denominacion de un pafs, de una ragién o de
un lugar determinado, o constiluida por una dahominacion que sin ser fa de
un pals, una region o uit lugar doterminado se refiere a una zona geogréfica
detarminada, ttiizada para designar un products originario de eflos y cuya
calidad, reputacidn u ofras caracterfsficas se deban exclusiva o
eserniciaiments al medio geogréfico en ef cual se produce, incluidos fos
faciores nafurafes y humanos™

tlenominacian qie SN Ser fa O ur pals, vaa regidn o urt lugar deferminado se mffere a una zona
geografica delermminade, utiizads para designar un produclo orginario de ollos ¥ ciya cafidad,
repulaciin U oiras caractaristicas se deban exclusiva o esenciglinents al medio goografico en ef cuaf
s& prodios, Inchides fos fackones naturales y humanos.”

Articufo 222.- Unta indicacion o procedencis no podrd usarss en of comercio en relacidh oon un
producla o urr servicio, cuando fuese falsa o engaioss con respects @ st trigen o cuendo 2t 05
pudiara indicir o piico 8 confusion cor respecio al ofgen, procadencia, calidad o cualguigr obia
caraclerfsfica del producto o senvicio. A sfectos de o dispuesto an ol parrafo anterior, tarmbian
constifuya use de una indicacidn geogréfica en of comercio of que se ficiers en fa pulblicidad y en
cuslquier documentacidn comercial relaliva a fa vents, exposicion u oferta de producios o Servicios.”

"Arficulp 223.- Toda parsona podrd indicar su nombre 0 S0 domicilio sobre fos productos que
comtancilice, aln coendo éslos provinioran o9 un pals diferenle, sieryie quo se presedie
acompafiada de fa indicacidn pracisa, er caracieres suficlantemarnte deslacadus, del pals o lugar de
fabricacion o de produccin de fos producios o de otra indicaciin suficfente para evilar cualquier
erroy Sofirg af verdadero origen de 108 rismos.”
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1.3. De dicha definicion se despren:fién dos elementos gue individualizan el
concepto de Denominacidn de Origen:

1.3.1. Primer elemento: que la Denominacion de Origan debe estar

cﬂnstituida por el nombre de un pais, regitn o lugar determinade;

la Denominacién, que sin ser la de un pals, regién o Iugar
determtnado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los imites de dicha referencia debera ser
analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se
tenga suficientemente acreditado que en la vida del trafico
comercial s@ empiea dicha Dencmiracion para distinguir al
producto objeto de proteceion?.

1.3.2. Segundo slemento: que ta reputacién u ofras caracleristicas del
producto se deban exclusiva o esenciaimeante al medio geografico
referido con la Denominacion, es decir, que el producte protegido
como Denominacion de Origen sea producto de factores culturales,
naturales y humanos, 1o que significa, que si el producto no se
produjera, elaborara, extrajera o cultivara en ia regién geografica
determinada con dichos facltores, no tendria las mismas
caracleristicas y, por tanto, constituiria un preducto diferentet.

1.4. Por su parte, el Articulo 214 de la Decision 486° establece las
caracteristicas de proteccion terntorial de las Denominaciones de Origen,
incluyendo entre ellas las siguientes: el inicip de la proteccion y los casos
de infraccion a este derecho concedido®.

1.5. La Denominacidn de Crigen se protege en el pals donde es presentads la
solicitud a partir de 1a declaracidn que a fales efectos emita la autoridad
competente. En este sentide, en principio, la norma reconoce la preteccion
tarritorial de la Denominacién de Origen”.

1.6. De ofro lado, el citado Articulo reconoce gue todo uso ne autorizado de la

3 Ver interpretacion Prejydicial recalda en el Procazg 119-1P-2014 del 15 de julic de 2015,

< [hidemn.
Decighon 486 de la Comlsion de fa Comunidad Andina. -

“Articulio 274.- La profecciin da fas danominacionss da orgen sp nicia con fa declaracion que af
efecto einits le offeing nacfonsl compelents.

El uso dg loz mfsinas por personas oo sultrizadas que oree comfusitn, serd cortsidedads uha
infracoion af darecho de propiedad indisinal, objoto de sancion, incitiyando Ios 05085 an que vengan
acompafiadas de ndicsciones tales eomo génens, fpo, inftecidn v ofras sinflares Que oraan

confisidn en ef consumidon”
5 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 474-1P-2016 dal 16 de marze de 2014,
? tidEm.
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Denominacién de Origen que cree confusion constituye una infraccion al
derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en
casos de usos como Denominacién de Origen, sino como signo distintivo,
o como descripcion referencial de las caracteristicas del producto; es decir,
no se podréa utilizar la Denominacion protegida en referencias que incluyan
indicaciones como “género, tipo, imitacion”, o similares®.

1.7. Sobre la proteccion de la Denominaciones de Origen comunitario, el
Articulo 218 de la Decision 486 establece que: “Las oficinas nacionales
competentes podrén reconocer las denominaciones de origen protegidas
en otro Pais Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legitimo interées o las
autoridades piiblicas de los mismos”, y que "Para solicitar dicha proteccion,
las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en
sus paises de origen.”

18. La Declaracion Oficial de reconocimiento que puede otorgar un Pais
Miembro a una Denominacion de Origen de otro Pais Miembro es titulo
suficiente para que los efectos de su proteccion se apliquen de la misma
manera en el pais en que se otorga tal reconogcimiento®.

1.9. Por otro lado, sobre el reconocimiento de las Denominaciones de Origen
extracomunitario para su proteccion, en virtud a lo dispuesto en el Articulo
219 de la Decisién 486'0, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"...)

El reconocimiento de una denominacion de origen de un tercer pals (no
camunitario), esta supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de
denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamenle
reconocidas por el pais. En este sentido, si un pais andino reconociere una
denominacion de origen de un tercer pais que sea incompatible con el uso
exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominacion de
origen andina reconocida en el pais, incurrirfa en incumplimiento de la
normativa comunitaria. En el caso de que la denominacion de origen andina
no esté reconocida en el Pais Miembro en que se solicita fa denominacion
de origen extracomunitaria, se debera dar priotidad de reconocimiento a la
denominacion de origen andina. La Auloridad Nacional Compefente que
conozea el caso, deberd notificar al Pais Miembro interesado para que, si
éste estima conveniente, ejerza su legitimo derecho.

Cabe precisar que una denominacion de origen de un tercer pais, solo podra
ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de
registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del pais, por

____*  Ibidem.
A aE
s ‘:.. pl DE J@¢ Ver Interpretacian Prejudicial recaida en el Proceso 119-1P-2014 del 15 de julio de 2015,
7
0 ‘.

/ Ay
-

4

cislan 486 de la Comisién de la Comunldad Andina. -
/ |\
|
|
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Convenio en compatibitidad con los derechos prategidos de dencminaciones
de origen nacionales o comumitarias reconocidas. {...)""

1.10. En ese sentido, para que un Pais Miembro otorgue proteccién a una

Denﬂmlnacmn de Origen extracomunitaria deberdn cumplirse con los
siguientes presupuestos'?

» i Que exista, necesariamente, un Convenic del cual el Pais Miembro
sea parte;

» LaDenominacién de Origen gue se solicita debe haber sido declarada
como tal en su pals de origen, Y,

« Lz Denominacitn de Origen que se solicita debera cumplir con los
requisitos establecidos para la proteceién de una Denominacion de
Origen en el Pais Miembro, enire efios, la exigencia del examen de
incompalibilidad con los derechos protegidos de las Oeneminaciones
gde Origen. En el caso de que no se dé& cumplimiento a estos
presupuestos, se estarla aplicande erréneamente la norma
comunitaria.

111.Los reconccimientos analfizados en parrafos anteriores implican fa

proteccion de la Denominacion de Origen —comunitaria o
extracomunitaria-- y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares
del derecho reconocido en el pais donde nace el mismo, asi comg el s
prohibendi_del registro da_{a Dengminacion como signo distintivo en su
territorig.

1 12. Resulta necesario sefialar que para invocar una causal de irregistrabilidad

del registro de un signo o una accién de nulidad de una marca, debido a
que reproduce, imita o contenga una Denominacién de Origen, se requiere
que la expresada Denominacién de Origen se encuentre protegida; es
decir, debe estar reconocida por declaracion de la autoridad competente,

1.13.Resulta importante sefalar que la normativa andina a fravés de lo

contemplado en e! Literal j) de! Articulo 135 de la Decisidon 351 otorga una
proteccién general a las Denominaciones de Origen. A continuacion, se
procedera a desarrollar este supuesto, por ser aplicable al caso.

1

Arficulo 219.- Tratindose de denominacionas de origen o indiceciones geogrificas prolegidas an
lerearns palsos, fas oficings naclonales competentes podrdn raconocer la proleccfon, siampre que
ofic osté previsia an alipin convemio del cual of Pals Mismbve sea pare. Para soficiler dicha
p.ro!emldn fas denomineciones de origen daben heber sido dacfaradas conto fales an sus pEfSEs
e crgen.”

Ver Interpretacion Prejudicial recafda en el Procesn 76-1P-2007 del 15 da julic de 2007

Wer interpratacion Prejudicial recaida en el Procese 120-1P-2015 del 3 da junio de 2015,
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Irregistrabilidad de un signo por reproducir, imitar o contener una
Denominacién de Origen protegida para los mismos productos o
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de
asociaciéon con la Denominacion; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad

114.En el caso en concreto se denegé el signo MONTECRISTO Y DISENO
(mixto), debido a que contiene la Denominacion de Origen MONTECRISTI
lo que causa un riesgo de confusion y de asociacion en el publico
consumidor, razon por la cual es pertinente abordar las siguientes causales
de irregistrabilidad.

115.En efecto, en caso de que un signo reproduzca, imite o contenga una
Denominacion de Origen protegida, se debe tener en consideracion la
prohibicion del Literal j) del Articulo 135 de la Decision 486 que regula:

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

()

J) reproduzcan, imiten o contengan una Denominacién de Origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes,
cuando su tiso pudiera causar un riesgo de confusion o de asociacion
con la denominacion; o implicase un aprovechamiento injusto de su
notoriedad;

Ly

1.16.De lo anterior, se puede establecer que un signo solicitado a regisiro
marcario sera denegado siempre que reproduzca, imite o contenga una
Denominacién de Origen protegida; y, a su vez, dicha reproduccion o
imitacién pueda causar riesgo de confusion o de asociacion con la
Denominacion o pudiese implicar un aprovechamiento indebido de su
notoriedad.

1.17. Asimismo, para invocar la referida causal de irregistrabilidad se requiere
que previamente, la expresada Denominacion de Origen se encuentre
protegida, implicando con ello que debe encontrarse expresamente
declarada o reconocida por la autoridad competente del Pais Miembro o de
alguno de los Palses Miembros de la Comunidad Andina.

1.18 Siendo ello asi, la causal contemplada en el Literal j) del Articulo 135 de la
Decision 486 sera aplicable si se logra establecer que el signo solicitado a
registro es susceptible de causar riesgo de confusién o asociacion con la
Denominacion de Origen protegida o que existe un aprovechamiento
indebido de la notoriedad de esta.

1 19. En consecuencia, para determinar que en el proceso interno se encuentra
en el supuesto establecido en el Literal j) del Articulo 135 de la Decision

Y ?"':D_E—‘fé:-\-._ﬂ&ﬁ, es necesario que se determine en primera instancia si se trata de una
__::}epi (i & - Renominacion de Origen de acuerdo al concepto de la Norma Andina; que
/@ I Ztsta se encuentre declarada o reconocida por la autoridad nacional

|'I E E I'.'
|- SECRETARIA |} 7
T/
q, </
N Q
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competente y que exista un riesgo de confusion o de asociacion con la
Denominacidn de Origen protegida.

1.20. En el presente caso se debera establecer si el signo solicitado contiene una
Denominacién de Origen declarada y si su regisiro pudiere causar un riesgo
de confusion, de asociacién, respecto del origen, procedencia, cualidades o
caracteristicas de los productos y si existe un aprovechamiento injusto de la
notoriedad de la Denominacion de Origen.

2  Indicaciones de procedencia.

2 1. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se
encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibicion que radica en el
hecho de que esa utilizacion produce que en la mente del consumidor se
asocie el signo con una determinada localidad o zona geografica.

2.2. En caso de que se produzca un engano a los medios comerciales o al publico
en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta
aplicacion de lo dispuesto en los Articulos 221y 222 de la aludida Decision
486 gue expresan:

“Articulo 221.- Se entendera por indicacion de procedencia un nombre,
expresion, imagen o signo que designe o evoque urn pais, region, localidad
o lugar determinado.

Articulo 222.- Una indicacion de procedencia no podrd usarse en el
comercio en relacion con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o
engaiiosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al
ptiblico a confusion con respecto al origen, procedencia, calidad o cualguier
olra caracleristica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, tambien constituye uso de
una indicacién geogréfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y
en cualquier documentacion comercial relaliva a la venta, exposicion u oferta
de productos o servicios.”

2.3. Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se
constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es
necesario gue concurran los siguientes presupuestos:

- Que el signo consista en una Indicacion de Procedencia o un simbolo
que directa o indirectamente designe un lugar geografico
determinado.

Jm- Que el lugar geografico directa o indirectamente designado, se
s \ caracterice por la fabricacion de los bienes respectivos, es decir, que
'?.1‘{1 exista un estrecho vinculo entre el lugar geografico y éstos.
P 'nl'-
</
2/ 8
Q
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- Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan
el origen o procedencia geografica a la que el signo hace alusion.

2 4. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de
origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no
es apto para ser registrado.

Ambito de proteccion de una Indicacién de Procedencia.

2.5. Para que un Pais Miembro otorgue proteccion a una Indicacion de
Procedencia deberd cumplirse con lo sefialado en el Articulo 223 de la
Decisién 486, que dice “Toda persona podré indicar su nombre 0 Su
domicilio sobre los productos que comercialice, atn cuando estos
provinieran de un pais diferente, siempre que se presente acompafiado de
Ja indicacién precisa, en caracteres suficientemerte destacados, del pals o
lugar de fabricacion o de produccion de los productos o de ofra indicacion
suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los
mismos.”

26. Dando aplicacion a esta norma, cuando un signo contenga un nombre
geografico deber indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible,
el lugar de fabricacion del producto. De ser una denominacion caprichosa o
de fantasia, tal exigencia debe también cumplirse.

3. Autonomia de la oficina nacional competente para tomar sus
decisiones

3.1. Tomando en cuenta que CORPORACION HABANOS senalo que la marca
MONTECRISTO Y DISENO (mixto), esta registrada en varios paises del
mundo, por lo tanto, la solicitud del registro del signo objeto de analisis,
constituye una extension de los derechos de propiedad industrial
previamente otorgados, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de
la autonomia de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

3.2. Respecto de la autonomia (o independencia) que debe tener la oficina
nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado
que el sistema de registro de marcas que se adoptd en la Comunidad
Andina se encuentra soportado en la actividad autonoma e independiente
de las oficinas nacionales competentes en cada Pais Miembro. Dicha
actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la
normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es asi
como el Capitulo I, del Titulo VI de la Decision 486 regula el procedimiento
de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales
competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

—
——

ne 3. Es preciso destacar que, la referida autonomia se manifiesta, tanto en
‘. "-”\5;‘: \relacion con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas
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(principio de independencia), como en relacion con sus propias
decisiones',

34. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son
independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las
oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como seria
el caso del derecho de prioridad o de la oposicion de caracter andino, sin
que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

35. En este sentido, el principio de autonomia de las oficinas de registro de
marcas significa que juzgaran la registrabilidad o irregistrabilidad de los
signos como marcas sin tener en cuenta el andlisis de registrabilidad o
irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia. si se ha obtenido un registro de marca en determinado
pais, ello no supone que indefectiblemente se debera conceder dicho
registro en cualquiera de los Paises Miembros'4.

36. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un
determinado pals, ello tampoco significa que deba ser denegado en los
Paises Miembros de la Comunidad Andina, ain en el caso de presentarse
sobre |a base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo
pais que denego el registro’®.

4.7. Un aspecto de especial importancia en relacion a este tema constituye el
hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la
oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de
interpretacion de los hechos y de las normas, adopte la decision que
considere mas adecuada en relacién al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y
razonable el criterio adelantado™.

38 Como se advirtid, la norma comunitaria coloco en cabeza de las oficinas
nacionales de registro de marcas la obligacion de realizar el examen de
registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no
hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia,
la autoridad nacional competente en ninglin caso queda eximida de realizar
el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean
presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara
acerca de cada una de ellas, asi como acerca de la concesion o de la
denegacion del registro solicitado™

iy De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015,
o De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007.

L= Ibidaem.

SE. De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agoslo de 2015.
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3.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es
de oficio, integral y motivado, debe ser autonomo tanto en relacion con las
decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en
relacion con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el
sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando
cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro,
las oposiciones presentadas y la informacion recaudada para dicho
procedimiento, independiente de analisis anteriores respecto de signos
idénticos o similares'®.

3. 10. No se esta afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites
a su actuacion y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligacion,
en cada caso, de hacer un analisis de registrabilidad con las caracteristicas
mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada tramite. Adicionalmente, los limites a la actuacion administrativa de
dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa
comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos
administrativos emitidos™®.

3.11.En tal virtud, la autoridad nacional competente no esta obligada a registrar
como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro
de marca en otros Paises Miembros de la Comunidad Andina o coexista
registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Paises
Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo
solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el analisis

de registrabilidad que corresponda.

312.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional
competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomia, y
tendra que evaluar integramente cada caso que se presente ante su
competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no
riesgo de confusion, etc., dependiendo de las circunstancias del caso
concreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-6513, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su

___Estatuto.
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La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el dltimo parrafo del

Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

M\ |
41—
Cecilia Luisa Ayll&R Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

) | |

et I.I
Hernan .Bynérc ngb’r'éfnu Hugo Ramiro.Gomez Apac
GISTRADO MAGISTRAD
P
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

=
T

. ¥ ’ L-.'] .‘\_I “'\\I"\ g ”
Rafael Vergara Quintero Luis Félipé Aguilar Feijod
PRESIDENTE SECRETARIO

Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

|  PROCESO 311-IP-2016 |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CQuito, 14 de diciembre de 2018

Proceso: 362-1P-2016

Asunto: Interpretacién Prejudicial

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
de la Corte Suprema de Justicia de la Replblica del
Peru

Expediente interno
del Consultante: 9480-2015

Referencia: Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor
declarado en Aduana

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 187-2016-SDCSP-C/PJ del 20 de junio del 2016, recibido via correo
electrénico el 23 del mismo mes y afio, mediante el cual, la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
Reptblica del Per(, solicitd Interpretacién Prejudicial de los Articulos 16y 18 de
la Decisién 571 de la Comision de la Comunidad Andina y el Articulo 41 de la
Resolucidn 846 de la Secretarla General de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el Proceso Interno 9480-2015; vy,

El Auto del 13 de junio del 2017, mediante el cual este Tribunal admitid a tramite
la presente Interpretacién Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y
ADMINISTRACION TRIBUTARIA — SUNAT — DE LA
REPUBLICA DEL PERU
e
ZpL DE.
'}:ﬁ‘m % “Pemandados: ARYAM DECOLLECTION IMPORT S.AC.
g 2\
-, “FCRETARyY 3|
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TRIBUNAL FISCAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS DE LA REPUBLICA DEL
PERU

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es
determinar si la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién
Tributaria — SUNAT — de la Republica del Perd cumplio con las exigencias
minimas previstas en la ley antes de proceder al descarte del cuarto método
de valoracion en la fiscalizacion.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicito la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 16
y 18 de la Decision 571 de la Comision de la Comunidad Andinal, y el
Articulo 41 de la Resolucion 846 de la Secretaria General de la Comunidad
Andina?. Procede la interpretacion solicitada.

Decision 571 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Articulo 16.- Obligacion de suministrar informacidn. Cualquier persona directa o indirectamenta
refacionada con fas operaciones de imporacion de fas mercancias de que se frate o con las
operaciones posteriores relafivas a las mismas mercancias, asi como cualguier persona gue haya
actuado ante 1a Aduana en relacidn con la declaracion en aduana de fas mercancias v la declaracion
del valor, a quien la aulondad aduanera le haya solicitado informacian o pruebas a efectos de la
valoracion aduanera, fendra fa obligacion de suministradas oporfunamente, en la forma v en los
términos gue se establezcan en la legisiacidn nacional”

“Articulo 18.- Carga de la prueba.
En la determinacion del valor en aduana, asi como en las comprobaciones e investigaciones que
emprendan s Administraciones Aduaneras de los Palses Miembros de la Comunidad Andina, en

refacion con la valoracidn, la carga de la prueba le coresponderd, an prncipio, al imporiador o
comprador de la mercancia.

Cuando el importador y el compradorno sean la misma persona, la carga de fa prueba cormesponderd
tanto al impertador coma al comprador de la mercancia importada; y cuando ef impordador o
comprador sea una persona juridica a su representante legal y al avtorzado para hacerio en su
nombre.”

2 Resolucidn 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.-
“Articulo 41. Aspectos generales de aplicacién.
1. Para la valoracion de las mercancias mediante la aplicacidn de este métado, so partird del pracio
de venla en ef Temloro Aduanero Comunitano de la mercancia imporiada, o de una idéntica o

simifar, con las deducciones previstas en ef literal a) del numeral 1 del artfeulo 5 del Acuerdo sobre
Valoracion de la OMC, teniendo en cuenia fas demds disposiciones del citado articulo v su Nota

e Interpretativa.
:} 1=:.}‘*1"’ E *-"' -’ ;1 En la aplicacian del mélodo Deductivo, hay que distinguir dos situaciones:
/2 A\

- ﬁ,{ﬂue las mercancias se vendan en el mismo eslado en que se impartanon,

~'-'-"' = Lfﬁ!ﬂr en aduana se deferminara sobre la base del precio unifario comespondienie al rmayor
'- SECRETARIA @Miwen de venfa de las mercanclas importadas o, i éslas no se importan para la venta o al
rg_ﬂnienm de su valoracidn no han sido vendidas, serd of precio de venta unitaro da ofras mercancias
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Este Tribunal interpretara de oficio los Articulos 3, 14, 15, y 17 de la referida
normativa comunitaria® para tratar los temas de los métodos para

importadas que sean idénficas o simifares a la mercancias objeto de valoracidn, a compradores en
el Temtoro Aduanero Comunitaro que no engan vinculacion con el importador, al primer nivel
comercial en el que se efeclden lales venfas después de fa imporfacion.
A tal efecto se considerard fa primaera venta en cantidad suficiente gue sufra la mercancia después
de importada, gue permita establecer el precio unitaro comespondiente.

b) Que las mercancias se vendan después de haber sufrido un trabajo o transformacidn posterior.
En virtud de lo previsto en el articulo § de la Decisidn 571, si las mercancias importadas, v ofras
idénticas o simifares importadas, no se venden en gl Temitoro Advanero Comunitaro en el mismao
estado en gue se importaron, el valor en aduana se basard, lo solicite o no el importador, en ef
precio unitano al que se venda la mayer canlidad total de las mercancias importadas, al pimer nivel
comercial despugs de la imporfacicn al gue se efectien fales venfas, luego de un frabajo
complementano o lransformacidn posteroras, a compradores del Termlono Advaners Comunifario
que na tengan vinculacion con el importador,

En todo caso se considerara la primera venta en canlidad suficiente que sufra la mercancia despuéds
de impartada, que pernita establecer el precio unitaro cormespondients.

A tal efecto, se fendri en cuenta el valor afadide porfa fransformacion, asi como las deducciones
previstas en el literal a) del numeral 1 del artleulo § del Acuerdo sobre Valoracidn de la OMC.

Al deducir el valor affadido por la transformacidn, se tendrd en cuenta of costo de los frabajos o do
las operaciones necesanas para levar a cabo lal fransformacidn, feniendo en cuenta fos soportes
documerntales respaclivos.

4. Los dalos para aplicar este meétodo se determinaran sobre fa base de la informacién suminisfrada
por el importador. Ceando el importador no pueda justificar la informacion suministrada, los datos
aplicables podran basarse en informaciones perfinentes, distintas de las comunicadas por el
importador.

Los precios de venla reportados por el importador, deberian estar soporados en las respeclivas
facturas de venta intema, conforme o dispone la legisiacidn nacional Las deducciones gue se
efectien, deberdn bassrse en dalos objefives y cusntificables debidamenie respaldados
documentalmenta.

Por ningan mofive podran fomarse, a efectos de la ufiizacion de este méfodo, valores gue sean
arbitrarios o ficticios.”

3 Declsidon 571 de la Comisidn de la Comunidad Andina.-

“Artlcuio 3.- Métodos para determinar el valor en aduana.

De conformidad con o establecido por el Acuerdo sobre Valoracidn de la OMC, los métodos para
determinar e/ valor en aduana o base imponible para la percepcion de los derechos e impuestos a
fa importacidn son los siguienfes:

Primer Meétada; Valor de Transaccion de las mercancias importadas
Segundo Mélodo: Valor de Transscocidn de mercancias idénticas
Tarcar Matodo: Valor de Transaccion de mercancias simifares
Cuarto Mélodo: Méfodo del Valor Deductivo

Quinto Métedo: Método del Valor Reconstruido

Sexto Método: Metodo del “Uitimo Recurso™.”

Mfh kLt

"Articufo 14.- Facultad de las Aduanas de los Paises Miembros de fa Comunidad Andina.
Segtin fo esfablecido en ef Artlcuio 17 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, considerado de
manera conjunta con jo establecido en el parrafo 6§ del Anexo Il del mismo, las Administraciones
Aduaneras de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, fienen el deracho de llevar a cabo los
controfes e invesfigaciones necesaros, a efeclos de garantizar que los valores en aduana
declaradas como base imponible, sean los comectos y estén deferminados de conformidad con las
candiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoracion de fa OMC.”

_————_ "Articulo 15.- Control del Valor en Aduana.
f‘L DE 4G ~=. Teniendo en cuenta o seffalado en el arficulo anterior, laz Adminisiraciones Aduaneras asumiran la
P 3\ ?ﬁsspﬂnsabri;dad ganeral de la valoracion, la que comprende, ademas de los contioles previos y

£ \ ,dqtan!'e af despacho, fas comprobaciones, confroles, estudios e invesfigaciones efecluados de-zpués

?p importacion, con el abjeto de garantizar la comecta valoracion de fas marcancias imponadas.”

i
SECRET ARIA *Articulo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Cuando le haya sido
m’e,b_entada una declaracion y la Administracion de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad
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determinar la valoracion aduanera: la facultad de las Aduanas de los Paises
Miembros de la Comunidad Andina; el control del valor en aduana y la duda
sobre la veracidad y exactitud del valor declarado.

A su vez, se interpretara de oficio el Articulo 51 de la Resolucion 8464 de la
Secretaria General de la Comunidad Andina por ser parte de la controversia
el tema de la carga probatoria.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACION
1. Los métodos para determinar el valor en aduana. Su orden de aplicacion

en casos en que la administracion de aduanas tenga motivos para dudar
de la veracidad o exactitud del valor declarado.

o exaclifud del vafor declarado o de los dafos o documentos presentados como prueba de esa
declaracidn, la Administracion de Aduanas solicilard a los importadores explicaciones escritas,
documentos y pruebas complementarios, que demuestren que sl valor declarado representa la
canfidad fofal realmenfe pagada o por pagar por las mercancias imporladas, sgustada de
conformidad con lfas disposiciones del arficulo 8 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC,

El valor en aduana de las mercancias importadas no se deferminard en apficacion del método del
Valor de Transaccion, por falta do respuesta del imporador a estos requennvientos o cuando las
pruehas aporfadas no sean idaneas o suficienfes para demoslrar la veracidad o exaclifud del valor
en fa forma antes previsia”

X Resalucidn 846 de la Secretarla General de la Comunidad Andina.-

“Articulo 51. Dudas sobre la veracidad o exactifud def valor declarado y sobre fos documentos
probatorios.

De conformidad con fo dispugsto en el arficulo 13 v en el Capitulo V de fa Decision 571, las
Administraciones Aduaneras de los Palfses Miembros de la Comunidad Andinag, hardn uso def
procedimiento que se eslablece a confinuacidn para la venficacidn y comprobacidn del valor
declarado:

1. A los fines de lo previsto en ef articula 17 de fa Decision 571 se tendra en cuenta lo siguiente;

a) Cuando la Administracidn de Adusnas lenga molives para dudar de fa Declaracion Andina
del Valor presentada respecto a la veracidad, exaciitud e infegridad de los elementos que
figuren en esa declaracidn, o en relacidn con los documentos presentados como prueha de
esa declaracidn, pedira al imporfador explicaciones complementanas, asi coma documenios
u ofras pruehas, con el fin de efectuar fas dehidas comprobaciones y deferminar el valor en
aduana gue cormesponda.

h) S5i, una vez recibida la informacién complementara o, a falfa de respuesta, la Administracion
de Aduanas lene adn dudas razonables acerca de la veracidad, exachifud o integridad def
valor declarado, podrd decidir, leniendo en cuenta las disposiciones del arficulo 11 del
Acuerdo sobre Valoracidn de la OMC, gue ef valor en aduana de las mercancias importadas
na s& puede determinar en apficacion del método del Valor de Transaccion y la valoracion de
las mercancias se realizard conforme a los méfodos secundarios, segin lo sefalado en los
numerales 2 a 6 del articulo 3 de fa Decisidn 571,

) Antes de adopfar una decizsidn definifiva, la Administracion de Aduanas comunicara al

importador, por escrfe, sus molives para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o

documentos presentados ¥ le dard un plazoe razenable para respondar. Una vez adoplada la

e——— decisidn definitiva, la Administracion de Aduanas la comunicard por escrfo al importador,

~w\. DE J\ indicando los motivos que la inspiran,
PRI

L%/ O as mercancias, s presla una garantla suficiente en forma de fianza, depasito o ofro medio
f E % dpropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuestos a la Importacion a que
= SECRETARIA ” pusdan estar sujetas en definitiva las mercancias.”
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1.1.

1.2

1.3.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Los metodos para determinar el valor en aduana. Su orden de
aplicacion en casos en que la administracion de aduanas tenga
motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado

En el presente caso se discute sobre la aplicacion de los métodos de
valoracion aduanera, y, ademas, si el descarte especificamente del cuarto
metodo de valoracion aduanera en la fiscalizacion fue realizado de forma
correcta o no, por lo que se debera analizar los métodos a fin de poder
determinar el valor en aduana.

Conforme lo ha establecido este Tribunal: "(...) es pertinente sefialar los
principios generales de la valoracion aduanera en plena vigencia y que
fueron tomados en cuenta en las normas y procedimientos desarrollados
en el Acuerdo sobre Valoracién de la OMC:

- El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancias.

-  No deben utilizarse valores de mercancias nacionales. No debe
computarse ningan impuesto interior aplicable en el pais de origen o de
exportacion exonerado o reembolsado.

- No pueden ulilizarse valores arbitrarios o ficticios.

- Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre
competencia.

- Para las conversiones monetarias se utiizara el valor corrienfe de la
moneda en las transacciones comerciales.

- Los criterios y metodos para determinar el valor deberan ser constantes
y dérseles suficiente publicidad.

-  Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en
aduana.

- Se excluye toda transaccion en la que el comprador y el vendedor no
sean independientes uno del ofro y en la que el precio no constituya la
tinica consideracion.

- La determinacion del aforo aduanerc o valor en aduana debe ser
uniforme'®.

El Acuerdo de la OMC sobre Valoracion en Aduana tiene por objeto
establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoracidon en
aduana de las mercancias: un sistema que se ajusta a las realidades
comerciales y que proscribe la utilizacion de valores arbitrarios o ficticios.
En la Ronda Uruguay se adoptd una decision ministerial sobre este tema
gque otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar
informacién adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de la
exactitud del valor declarado de las mercancias importadas. Si, pese a la
informacion adicional que se haya podido facilitar, la administracion de
aduanas sigue albergando dudas razonables, podra estimarse que no se
puede determinar el valor en aduana de las mercancias importadas sobre

D -E:’{,- R la base del valor declarado®.

K
,-“‘:EP‘ " }\‘
* B @qr Interpretacion Prejudicial 44-1P-2009, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena
lﬁﬂ:'1 782 de 7 de diciembre de 2009.
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1.4. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la
recaudacion de los derechos e impuestos a la importacién, de acuerdo con
lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC y la normativa
comunitaria sobre la materia, son seis: i) valor de transaccion de las
mercancias importadas; ii) valor de transaccion de mercancias idénticas;
i} valor de transaccion de mercancias similares; iv) valor deductivo; v) valor
reconstruido; y, vi) tltimo recurso’.

Primer Metodo: Valor de Transaccion de las mercancias importadas
(Metedo principal, Articulos 1 v 8 y sus Notas Interpretativas), “se basa en
el precio realmente pagado o por pagar por tales mercancias, cuando estas
han sido vendidas para su exportacion al pais de importacion. Asi, "en el
supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con arreglo a
este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoracion preve los otros cinco
procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerarquico establecido,
con excepcion de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicacion puede
invertirse a peticion del importador y si asl lo acepta la Administracion
Aduanera”®.

Segun la OMC, "en el Acuerdo se dispone que la valoracion en aduana
debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las
mercancias objeto de valoracién, que se indica por lo general en la factura.
Este precio, mas los ajustes correspondientes a determinados elementos
enumerados en el articulo, equivale al valor de transaccion, gue constituye
el primer y principal método a gue se refiere el Acuerdo™.

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

Con esas precisiones, a continuacion, se desarrollaran los siguientes
aspectos: (i) la Duda Razonable; (ii) oportunidad dentro de la cual se puede
presentar la Duda Razonable, (jii) procedimiento de la Duda Razonable; (iv)
procedimiento de la Duda Razonable; (v) Las facultades de la Autoridad
Aduanera; (vi) La carga de la prueba, y (vii) La fundamentacion de la Duda
Razonable.

noviembre de 2018).

7 Ver Interpretacion Prejudicial 51-1P-2012 de 26 de noviembre de 2012,

a

SANCHEZ, Julia Inés, Valoracion Aduanera. Secretaria General de la Comunidad Andina, Proyecto
e de Cooperacién UE-CAMN. Asistancia Relativa al Comercio |. Primera edicion Julio 2007, p. 55,
u DE '
F‘-
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La Duda Razonable

1.4.1. Cuando la autoridad aduanera {enga motivos para dudar de la declaracion
del valor presentada por el importador respecto de la veracidad, exactitud
e integridad de los elementos que figuren en esa declaracion, o con relacién
a los documentos presentados como prueba de esa declaracion, pedira al
importador explicaciones complementarias, asi como documentos u otras
pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el
valor en aduana que corresponda.

1.4.2. Al respecto, el Articulo 17 de la Decision 571 dispone que:

Articulo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado.
Cuando le haya sido presentada una declaracion y la Administracion de
Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor
declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa
declaracion, la Administracion de Aduanas solicitara a los importadores
explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que
demuestren gue ef valor declarado representa la cantidad total reafmente
pagada o por pagar por las mercancias importadas, ajustada de conformidad
con las disposiciones def articulo 8 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.

El valor en aduana de las mercancias importadas no se determinara en
aplicacion de método del Valor de Transaccion, por falta de respuesta del
importador a estos requerimientos o cuando las pruehas aporfadas no sean
iddneas o suficientes para demuostrar la veracidad o exactitud del valoren fa
forma antes previsfa.

1.4.3. Cuando la autoridad tiene duda de que la Declaracion Aduanera contiene
inconsistencias requiere al importador la informacion que le hace falta.

1.4.4. A través de la Duda Razonable, la autoridad obtiene las explicaciones
necesarias por parie del importador, para asi poder pronunciarse de
manera adecuada respecto del valor que debe pagar el administrado por
las mercancias importadas vy, por su parte, el importador tiene asi el
derecho a defenderse frente a la Administracion Aduanera con los
respectivos documentos y pruebas que demuestren que el valor que
declara es el valor real pagado o por pagar por su ingreso de productos al
pais.

Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable

1.4.5. La normativa andina y la de la OMC no seifialan un plazo de tiempo dentro

del cual se puede presentar la Duda Razonable por parte de la Autoridad

Aduanera, por lo que esta puede ser antes de la admisidn de la declaracién

aduanera; durante el despacho -esto es, desde el momento de la admision

___ de la declaracion hasta el momento del levante o embarque de las
o : DE :; w.mercancias-, o, a partir del levante o el embarque de las mercancias

/\S.;ﬁ‘ Us }&espachadas -esto es, con posterioridad a la entrega de las mercancias-11.
/R )\
I :t" ..r 1
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1.4.6. La Decision 6.1 del Comité Técnico de Valoracion de la OMC tampoco
sefala un plazo, dejando abierta la posibilidad al no precisar el momento
en gue se puede presentar la Duda Razonable.

Procedimiento de la Duda Razonable

1.4.7. El procedimiento de |la Duda Razonable se encuentra contemplado en el
Articulo 51 del Reglamento Comunitario de la Decision 571, el mismo que
se resume de la siguiente manera:

a) Ante una duda debidamente motivada respecto de la veracidad,
exactitud e integridad de los elementos que formen parte de la
Declaracion Andina de Valor o de los documentos de soporte, la
Administracion de Aduanas requerira al importador las explicaciones
del caso, asi como los documentos de soporte para comprobar que
el valor sea el correspondiente.

b)  Si con la informacién proporcionada o sin ella, la Administracion de
Aduanas continuara teniendo dudas razonables, podra tomar una
decision de acuerdo con lo establecido en el Articulo 11 del Acuerdo
sobre Valoracién de la OMC. Si el valor en aduana de las mercancias
importadas no se puede determinar en aplicacién del método del
Valor de Transaccion y la valoracion de las mercancias, la valoracion
se la efectuara conforme a los métodos secundarios, segun lo
sefialado en los numerales 2 a 6 del Articulo 3 de la Decision 57 1.

c) La Administracion de Aduanas esta obligada, previo a emitir una
decisién, a comunicar por escrito al importador, de los motives para
dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos
presentados, otorgandole un plazo razonable para responder. No se
enuncia cuanto tiempo es por lo gue aplicaria el principio de
complemento indispensable, siendo el plazo que la norma interna
contemple, de ser el caso.

d) Emitida la respectiva resolucion, la Administracion de Aduanas la
debe comunicar por escrito al importador, indicando los motivos que
la inspiran.

e} Si la duda razonable se presenta durante el despacho de las
mercancias, el importador podra rendir garantia para su retiro, en la
cual cubra los derechos, tasas e impuestos de importacion a los que
eventualmente estan sujetas las mercancias.

fy  Si los documentos probatorios para la aplicacion de los meétodos
secundarios no satisfacen los requerimientos exigidos por la
Administracion Aduanera, o no se presentaron durante el plazo

/J.f*""“' requerido, podra la autoridad aplicar el método siguiente, utilizando
f/\;ti A los elementos de que disponga.
I o\
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Las facultades de la Autoridad Aduanera

1.4.8. Para realizar una adecuada inspeccion de los valores declarados por el
importador, la Administracion esta facultada para realizar, de oficio, todos
los controles e investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que
se encuentran los controles previos'? y durante el despacho', asi como los
posteriores'* a la importacion (Articulos 14 y 15 de la Decision 57 119).

1.4.9. En la Interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 44-1P-2009 de fecha
28 de agosto de 2009, sobre el objetivo de los mencionados controles, este
Tribunal ha determinado, teniendo en cuenta el Reglamento Comunitario
de la Decision 571, los siguientes aspectos:

"Garantizar que se han cumplido las condiciones previstas en el arficulo 1
refativas a fa utifizacion del valor de transaccion, venta, partes relacionadas,
entre ofros;

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

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

Verificar la aplicacion correcta de los métodos secundarios de valoracion
cuando estos deban utilizarse;

Prevenir vy evitar la ulilizacidn de practicas prohibidas, por gjemplo, la

El confrol previo es el ejercido por la Administracion Aduanera antes de la admision de la declaracion
aduansra.

El control durante el despacho es el ejercido por la Administracion desde el momento de la admision
de la declaracidn hasfa el momento del levante o embarque las mercancias. Comprende fa
comprobacion de la declaracion en aduana de las mercancias imporiadas y los datos contenidos en
la Declaracién Andina del Valor y en sus documentos jusiificativos. Cuando se requiera, la
Administracion aduanera podra solicitar mayares pruebas y justificaciones.

1 El control posterior es el ejercido por la Administracién a parir del levante o el embargue de las
mercancias despachadas. Comprende, ademas, los datos comerciales de los interesados
registrados en los libros y sistemas, asi como solicitar la presentacion posterior de mayores pruebas
y justificaciones, teniendo &n cuenta lo establecido en el Literal ¢) del Articulo 13, Ardiculos 16, 17 v
18 de la Decision 571.

Decision 571 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Articulo 14.- Facullad de las Adusnas de fos Paizes Miembros de la Comunidad Andina.

Segun lo establecido en el Aticufo 17 del Acusrdo sobre Valoracion de la OMC, considerado de

manera conjunta con lo establecido en el parrafa & del Anexo Il del mismo, fas Adminisfraciones

Aduaneras de fos Paizes Miembros de fa Comunidad Anding, tienen el derecho de llevar a cabo los

controles e Investigacionss necesaros, 4 efectos de garantizar que los valores en aduana
o declarados como base imponible, sean los correctos y estén delerminados de conformidad con las
=~ DE _,-condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.”

..--‘}'.;:EF“L S

7D o ",EAHFEUID 15.- Confral def Valor en Aduana.

__'%-7 ot Tenlendo en cuenta lo sefalado en el articulo anteror, las Administraciones Aduaneras asumiran la
|| & i réspensabilidad general de la valoracidn, la que comprende, ademds de los conlroles previos y
{F SEC RET ARIS ~durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e invesiigacionss efectuados despuss
\ de la importacidn, con el objefo de garantizar la comecta valoracidn de las mercancias importadas™
™y = f
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utilizacion de valores tedricos o estimados, o sencillamente fraudulentos; y,

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

1.4.10. Es muy importante tener en cuenta que las Autoridades Aduaneras
nacionales deben prever todas las condiciones tecnicas y normativas para
realizar los controles aduaneros, lo gue supone mantener al importador
informado de los aspectos técnicos y legales cuando asl lo solicite, tal y
como lo establecen los Articulos 7 y 16 del Acuerdo sobre Valoracion de la
OMC'8,

1.4.11. Al respecto, el Articulo 49 del Reglamento Comunitario de la Decision 571
dispone un procedimiento Onico comunitario que brinda un trato
indiscriminado a todas las importaciones de mercancias efectuadas al
territoric aduanero comunitario, conforme se puede apreciar a
continuacion:

“Articulo 49.- Factores de riesgo.

Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por
la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los
siguientes aspeclos, entre ofros:

a) Precios ostensiblemente bajos.

b) Pagos indirectos.

¢) Vinculacion entre ef comprador y el vendedor.

d) Prestaciones, de manera especial las relativas a bienes intangibles o
servicios.

g) Pagos de canones por el uso de derechos de propiedad intelectual
especificados en el articulo 26 de este Reglamento.

f] Inexachitud en la declaracion de los gastos inherentes a la venta y a
la entrega de las mercancias.

g) Facturas presumiblemente falsas o inexactas.

h) Doble facturacion.

i) Falta de correspondencia entre fa declaracién de aduana y Ia del valor
y de éstas frente a los respectivas documenios soparte.

j) Inexactitud en el llenado de las casillas de la Declaracion Andina del
Valor.

k) Descripcion incompleta o imprecisa de las mercancias.

{} Valores declarados para una mercancia importada al Territorio
Aduanero Comunitario, sensiblemente menores al de ofra mercancia
identica o simifar importada del mismo pais de origen.

m)Valores declarados para mercancias provenientes de zona franca o
Zona aduanera especial, iguales o menores al valor de ingreso a dichas
zonas de las mismas mercancias o de olra idéntica o similar del mismo
pais de origen.

= ;;j E""*;_:__ n) Valores declarados para una mercancia importada al Territorio
,.f-_:-;l;dw b o Aduanero Comunitario, sensiblemente menores al de ofra mercancia
i § = <.\ idéntica o similar importada en ofro pais, desde un mismo pais de
g .\ origen.
e ¥ 1l0) Mercancias provenientes de zona franca o zona aduanera especial.
|~ SECRETARIA ) p specia
Wo 18 "l.n"ﬂ'i‘l Interpretacidn Prejudicial 3-1P-2014 de 30 de abril de 2014,
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p) Niveles anormales de descuento.
q) Tipo de Mercancia.
r) Pais de origen o procedencia.

Cuando sochre la base de los facfores de riesgo antes indicados o
cualquier ofro que pueda surgir, se hubiere detectado una duda
razonable, la autoridad aduanera debera dejar constancia escrita sobre
el hecho encontrado, con la indicacion de los justificativos
correspondientes. Fundamentada la duda, se dara inicio a la
investigacion pertinente del valor, dandole la oportunidad al imporfador
para que pueda aporiar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo
establecido en los articulos 16, 17 y 18 de la Decisién 571"

1.4.12. Una vez fundamentada la duda se da paso a la investigacion
correspondiente, debiendo darsele al importador la oportunidad para que
presente las pruebas respectivas, de acuerdo con lo determinado en los
articulos 16, 17 y 18 de la Decision 571.

1.4.13. El derecho a la defensa del importador juega un papel importante, toda vez
que debe darsele |la oportunidad de presentar los respectivos descargos
para que asi la Autoridad Aduanera, pueda a su vez detectar con claridad
si el factor de riesgo debe o no incluirse en la declaracion aduanera.

1.4.14. El Articulo 16 de la Decisién 571, dispone quien est4 obligado a suministrar
informacion a la Autoridad Aduanera respecto de las operaciones de
importacion de las mercancias o de las operaciones posteriores relativas a
ellas, estando involucrado la persona que directa o indirectamente se
relacione con la importacion, asi como cualguier persona que haya actuado
ante la Aduana en relacion con la declaracién aduanera de las mercanclas,
asi como la persona a la que la Aduana le haya solicitado informacion o
pruebas para la valoracién aduanera.

1.4.15. La persona obligada a dar informacion, debera entregar a la Autoridad
Aduanera de manera oportuna y en la forma y términos que se los
establezca en la norma interna de cada pais.

1.4.16. De conformidad con el Articulo 17 de la Decision 571, cuando le haya sido
presentada una declaracion y la Administracion de Aduana tenga motivos
para dudar de |la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o
documentos presentados como prueba de dicha declaracion, la
Administracién de Aduanas debe solicitar al importador los soportes que
demuestren que el valor declarado represente la cantidad total realmente
pagada, ajustada a las disposiciones del Articulo 8 del Acuerdo sobre
Valoracion de la OMC.

La carga de la prueba

__,.,-—'—‘—-\.._H

@F“L o El ﬂiﬁn‘ ﬁe abordara el presente tema a fin de determinar sobre quien recae la carga

/ -2:'\} T f&qle la prueba en la determinacién del valor en aduana.
E CRE*{‘AHE EI T‘eapectﬂ el Articulo 18 de la Decision 571 establece que, en principio, la
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carga de la prueba le corresponde al importador o comprador de las
mercancias, y en el caso de que el importador y el comprador no sean la
misma persona, la carga de la prueba recaera tanto en importador como en
el comprador, y tratandose de personas juridicas en la persona de su
representante legal o persona autorizada.

1.4.19. En consecuencia, en la determinacién del valor en aduana y en las
eventuales comprobaciones e investigaciones en relacion con la valoracion
en aduana gue realice la Autoridad Aduanera competente de cada pais
miembro, lo cual evidentemente comprende el procedimiento de Duda
Razonable, la carga de la prueba recaera, en principio, sobre el importador
o al comprador; y, en caso el importador y el comprador no sean la misma
persona, tambien al comprador de la mercancia importada.

La fundamentacion de la Duda Razonable

1.4.20. Al determinar la existencia de una Duda Razonable, la Autoridad Aduanera
debera necesariamente!”:

a) Fundamentar la Duda Razonable detectada sobre la base de un factor
de riesgo determinado, dejando constancia escrita de los hechos
encontrados, con la indicacion de los justificativos correspondientes;

b) Comunicar por escrito al importador los motivos que tenga para dudar
de la declaracion de valor presentada respecto a la veracidad,
exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa
declaracién, o en relacion con los documentos presentados como
prueba de la misma;

¢) Requerir al importador explicaciones complementarias, asi como
documentos u otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o
exactitud de dichos datos; vy,

d) Otorgar al importador un plazo razonable para responder y presentar
las pruebas requeridas.

1.4.21. En consecuencia, la normativa andina establece una obligacion para la
Administracion Aduanera, aquella de fundamentar la Duda Razonable
sobre la base de determinados factores de riesgo objetivos —aunque no
enumerados de manera exhaustiva—, dejando constancia escrita de los
hechos encontrados e indicando las respectivas justificaciones; para
posteriormente dar inicio al procedimiento correspondiente, comunicandole
al importador los motivos de la Duda Razonable y otorgandole un plazo
razonable para responder y presentar |las pruebas requeridas’®.

//_\\ En consecuencia, si después de llevar a cabo el procedimiento de Duda

/’fﬂ_ﬁ\
;fep‘-’ o JU@}\ﬁRazcnable. aun no es posible para la Administracion Aduanera determinar
- ’ AN

Fy
i f"

ot } s (o B

g ¢
I 5 —
E R‘E A Ter Interpretacion Prejudicial 38-1P-2016 de 5 de sepliembre de 2016.
>TARI!
\ r SECRET 18 'ﬂﬁlﬂem.
'-._‘~: C‘;« 12
S\

{ ;
NINIpAD

i



GACETA OFICIAL @ 17/05/2019 26 de 51
Proceso 362-1P-2016

con exactitud el valor de transaccion, asi lo expresara y aplicara los
métodos secundarios.

Segundo Método: Valor de Transaccion de mercancias idénticas. (Articulo
2 y su Nota Interpretativa).

Si no se pudiese determinar el valor de las mercancias por el primer
meétodo, entonces se utilizard este segundo método donde el valor de
transaccion se calculara de la misma manera, con respecto a mercancias
identicas, por lo que han de cumplirse los siguientes criterios’™:

a) seriguales en todos los aspectos, incluyendo sus caracteristicas
fisicas, calidad y prestigio comercial. Sin embargo, si solo se
tratara de algunas diferencias accesorias, estas no deberan influir,
debiendo considerarse a dichas mercancias como “idénticas”™;

b) haberse producido en el mismo pais que las mercancias objeto
de valoracion, v,

¢) que las haya producido el productor de las mercancias objeto de
valoracion.

Al respecto, la OMC ha sefialado que "para que pueda aplicarse este
método, las mercancias deben haberse vendido al mismo pais de
importacion que las mercancias objeto de valoracién. Asimismo, deben
haberse exportado en el mismo momento que las mercancias objeto de
valoracion, o en un momento aproximado”.

En este punto, se aceptan algunas excepciones:

a) cuando no existan mercancias idénticas producidas por la
misma persona en el pais de produccion de las mercancias
objeto de valoracion, podran tenerse en cuenta mercancias
idénticas producidas por una persona diferente en el mismo pais;

b) las pequefas diferencias de aspecto no impediran que se
consideren como idénticas las mercancias que en todo lo deméas
se gjustan a la definicion.

Cabe sefalar que, "se excluyen las mercancias importadas que incluyen
trabajos de ingenieria, trabajos artisticos, etc. suministrados por el
comprador al productor de las mercancias gratis o a precio reducido,
realizados en el pais de importacién y que no hayan sido objeto de un
ajuste’.

Tercer Método: Valor de Transaccion de mercancias similares. (Articulo 3

/,;/’;’fﬁmx y su Nota Interpretativa).
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El valor de transaccion se calcula de la misma manera con respecto a
mercancias similares, que han de cumplir con los siguientes criterios2%:

1)
a) que sean muy semejantes a las mercancias objeto de valoracion
en lo que se reflere a su composicion y caracteristicas;

b) que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancias
objeto de valoracion y ser comercialmente intercambiables;

¢) que se hayan producido en el mismo pais y por el mismo productor
de las mercancias objeto de valoracion, Para que pueda aplicarse
este metodo, las mercanclas deben haberse vendido al mismo
pals de importacion que las mercancias objeto de valoracién.
Ademas, deben haberse exportado en el mismo momento que las
mercancias objeto de valoracion, o en un momento aproximado.

()"

Cabe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2, Literal
b) del Articulo 15, del Acuerdo sobre valoracion de la OMC, para determinar
la existencia de mercancias similares se tomaran en consideracién la
calidad, el prestigio comercial y la existencia de una marca comercial.
Asimismo, los criterios antes sefalados no son los (nicos, pues la
normativa en mencion al precisar “entre otros” deja abierta la posibilidad de
establecer otros parametros.

Al aplicar el presente método, el valor en aduana se determinara utilizando
el valor de transaccion de mercancias similares vendidas al mismo nivel
comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancias
objeto de la valoracion. Cuando no exista tal venta, se utilizara el valor de
transaccion de mercancias similares vendidas a un nivel comercial
diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las
diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que
estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que
demuestren claramente que aquellos son razonables y exactos, tanto si
suponen un aumento como una disminucion del valor.

En relacion al ajuste, es necesario tener en cuenta lo sefalado por el
Articulo 38 de la Resolucién 846, Reglamento Comunitario de la Decision
571 - Valor en Aduana de las Mercancias Importadas, el cual precisa que
en caso de realizarse cualquier ajuste como consecuencia de diferencias
de nivel comercial o de cantidad, dicho ajuste ha de sustentarse en datos
objetivos y cuantificables. Tales datos son, entre otros, aquellos que estén
contenidos en listas de precios vigentes y fidedignos en las que se indiquen
los precios correspondientes a diferentes niveles comerciales y cantidades

14
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Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre la base del
valor de transaccion de las mercancias importadas o de mercancias
idénticas o similares, se determinara sobre la base del precio unitario al
que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor
cantidad total de las mercancias importadas, o de otras mercancias
importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el pais de importacion.
En tal sentido, el comprador y el vendedor en el pais importador no deberan
estar vinculados y la venta debera realizarse en el momento de la
importacion de las mercancias objeto de valoracion o en un momento
aproximado. Si no se han realizado ventas en el momento de la importacion
0 en un momento aproximado, podran utilizarse como base las ventas
realizadas hasta noventa (90) dias después de la importacion de las
mercancias objeto de valoracion?!.

En atencidn a lo indicade, y conforme a lo previsto en el Articulo 5 del
Acuerdo relativo a la aplicacion del articulo VIl del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1984 anexo a la Decisién 571 de la
Comisién de la Comunidad Andina22, sumado a lo establecido en el Articulo
41 de la Resolucidn B46 de la Secretaria General de la Comunidad Andina,
para la determinacion del valor de las mercancias objeto de valoracion al

2 Ibidem.
= Acuerdo relativo a la aplicacion del Articule VIl del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994.-

“Articulo 5

1. a) 8i las mercancias importadas, u olfras idénticas o similares importadas, e venden en el pais
de importacion en el mismo estade en que son importadas, el valor en aduana determinado segon
el presente arficulo se basara en el precio unifario a gue se venda en esas condiciones la mayor
cantidad folal de las mercancias imporladas o de ofras mercancias imporladas que sean ldénticas
o similares a ellas, en &f momenio de la impontacion de las mercancias objeto de valoracion, o en un
momento aproximado, a personas que no estén vincuwladas con aquellas & las que compren dichas
mercancias, con las siguienfes deducciones:

i} las comisiones pagadas o convenidas vsualmente, o log suplementos por beneficios y gastos
generales cargados habitualmente, en relacion con las venlas en dicho pais de mercancias
importadas de la misma especie o clase;

ii} los gastos habituales de franspore y de seguros, asi como fos gastos conexos en que se incura
en el pais impoiador

iif) ewando proceds, los costos y gaslos a que se reflere el parrafo 2 del articuio 8; y iv) los derechos
de aduana y ofros gravdmenes nacionales pagaderos en el pals importador por fa importacion o
venta de las mercancias.

b) 5i en el momento de la imporacion de las mercancias a valorar o en un momento aproximado,
ng se venden las mercancias imporfadas, ni mercancias idénticas o simiares importadas, el valor
se delterminard, con sujecion por lo demds a lo dispussto en el apartado a) del pamrafo 1 de ests
articulo, sobre la base del precio unitario a que se vendan en el pais de importacion las mercancias
importadas, o memancias idénficas o simifares imporiadas, on el mismo estado en que son
importadas, en la fecha mas proxima después de la imporfacion de las mercancias objefo de
valoracidn pero antes de pasados 90 dias desde dichs imporlacidn.
== F.D E J . 5ini las mercanclas importadas, ni olras mercancias imporfadas que sean idénticas o similares a
// A" S oflas, se venden en el pais de importacidn en ef mismo estado en que son imporadas, y 50 el

/Y = 5 erfador lo pide, el valor en aduana se determinard sobre la base del precio unitario a que se
/e )" i s mayor canlidad lofal de las mercancias imporladas, después de su fransformacion, a
i _-';'_i" q;—:‘ Nas del pais de importacion que no tengan vincwlacion con aguellas de quienes compren las
= CT\ET _&R]l-r ercancias, leniendo debidamente en cuenta el valor afladido en ess fransformacidn y lag

- SEL dcg;qgﬁonns previstas en el apartado &) del parrafa 1."
no 3/ 15
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aplicar este método, se deben tomar en consideracion los siguientes
supuestos:

1. Mercancias vendidas en el mismo estado en el gque son importadas
a) Cuando se trata de mercancias importadas, u otras idénticas o

similares importadas, que se venden en el pais de importacién
en el mismo estado en el que son importadas.

El valor se determina tomando como base el precio unitario a que
se venda en el pais de importacion la mayor cantidad total de las
mercancias importadas o de otras mercanclas importadas que
sean idéenticas o similares a ellas, en el momento de la importacion
© en un momento aproximado a personas que no estén vinculadas
con el vendedor, con las correspondientes deducciones?.

b) Cuando se trata de mercancias importadas, mercancias
idénticas o similares importadas, que no son vendidas en el
momento de la importacion o en un momento aproximado.

El valor se determina tomando como base el precio unitario al que
se vendan en el pais de importacion las mercancias importadas, o
mercancias identicas o similares importadas, en el mismo estado
que son importadas en la fecha mas proxima después de la
importacion de las mercancias objeto de valoracion, pero antes de
los 90 dias contados a partir de la importacion.

2. Venta de las Mercancias despues de un proceso de transformacion
posterior a la importacion

a) Cuando ni las mercancias importadas, ni otras mercancias
importadas que sean idénticas o similares a ellas, se venden
en el pais de importacion en el mismo estado en que son
importadas.

El valor se determina tomando como base el precio unitario al que
se venda la mayor cantidad total de las mercancias importadas,
después de su transformacion, a personas del pais de importacion
que no esten vinculadas con el vendedor, teniendo en cuenta el
valor afiadido en la transformacién y las deducciones previstas en
el apartado a) del parrafo 1 del Articulo 5 del Acuerdo relativo a la
aplicacion del articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 19942

El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancias
D—'—:.:_-__-.__‘ es el precio a que se venda el mayor ndmero de unidades a personas no
/ pu"'-* YU @X«{inculadas al primer nivel comercial después de la importacién al que se

' .
7~ ¥ AN

;2"" 2 LMl 1!
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efectlien dichas ventas® Para determinar esa mayor cantidad total de

e Anexo | del Acuerdo relative a la aplicacion del Articulo VIl del Acuerde General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.-

“Nota al artfeulo &5

1. Se enfenderd por "el precio unitario a que s venda ... la mayor cantidad lotal de las mercancias”
gl precio a que se venda el mayor nimero de unidades, en venias a personas que no estén
vinculadas con aguellas a las que compren dichas mercancias, al primer nivel comercial después
de la importacion af gue se efsctien dichas ventas.

2. Por gjemplo, se venden mercancias con ameglo a una lista de precios gue establece precios
unitarios favorables para las compras en canlidades relalivamente grandes,

Canfidad FPrecio
vendida unitarno
de faid

unidades 109

de 71a 25

unidades &5

mas de 25

unidades %)

Cantidad total
MNiimero de ventas los precios vendida a
cada uno do
10 ventas de 5 unidades 65
5 ventas de 3 unidades
5 ventas do 11 unidades 55
1 venta de 30 unidades 80

1 verta de 50 unidades

El mayor nimero de unidades vendidas a cierfo precio es 80; por consiguients, ! precio unitario al
gue se vende fa mayor cantidad fotal es 90

3. Ciro sjemplo, con la realizacién de dos ventas. En la pramers se venden 500 unidades al precio
de 95 unidades monetarias cada una. En la segunda se venden 400 unidades &l precio de 50
unidades monefaras cada una. En ese caso, el mayor nimero de unfdades vendidas a cierto
precio es 500; por consiguiente, el precio unitario al que se vende la mayor caniidad fotal es 95.

4. Un tercer efemplo es el del caso siguiente, en gue se venden diversas canfidades a diversos

precios.
a) Ventas

Cantidad vendida
40 unidades

30 unidades

15 unidades

50 unidlades

25 unidades

35 unidades

5 unidades

b) Tolales

Cantidad tofal vendida
55
50
&0
25

Pracio unitano
100

ag

100

a5

105

g0

100

Pracio unitario
90

a5

100

105

En ol presente giemplo, el mayor nimero de unidades vendidas & cierfo precio es 85; por
consigtiente, el precio unitario al gue se vende la mayor cantidad total s 90,

SN

Fd
I D oo ”

[ T ARIA "8 poriacion.
\ SECRE q'jfp

|

i - 5. No debera tenerse en cuenta, para determinar el precio unitario a fos efoctes dol articulo 5,
,;-'--”P\_, D JU‘“\\\\ ninguna venta que se efectoe en las condiciones provistas en el pdrrafo 1 supra en ef pais de

- N importacion a una persona que suministre directa o indirectamente, a Hilufo gratuito o a un precio
} ducido, alguno de fos elemenios especificados en ef pamrafo 1 b) del arficulo 8 para que se
= =Wilicen en relacion con la produccion de las mercancias importadas o con la venta de dstas para
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mercancias, se reunen todas las ventas realizadas a un precio dado y se
compara la suma de todas las unidades de mercancias vendidas a ese
precio con la suma de todas las unidades de mercancias vendidas a
cualquier otro precio. El mayor nimero de unidades vendidas a un precio
representa la mayor cantidad total.

La Administracion aduanera en aplicacion del cuarto método, para la
determinacion del valor de las mercancias objeto de valoracion debe tomar
como base la informacion suministrada por el importador, sin embargo, ello
no obsta para que pueda basarse tambien en informaciones pertinentes
diferentes a las suministradas por el importador, siempre y cuando se traten
de datos objetivos y cuantificables con el debido respaldo documentario, de
acuerdo con lo precisado en el Arficulo 41 de la Resolucion 846,
Reglamento Comunitario de la Decision 571 - Valor en Aduana de las
Mercancias Importadas, que expone lo siguiente:

.
—
.

Us

AN

6. Ceonviene sefialar que los "benaficios y gastos generales” que figuran en ef parrafo 1 del ardiculo
5 se han de considerar como un lodo. A los efeclfos de esta deduccidn, la cifra debera
determinarse sobre fa base de las informaciones comunicadas por el importadaor o en nombre de
éste, a menos que las cifras del importador no concuerden con las refativas a las ventas en el
pais de importacion de mercancias importadas de fz misma especie o clase, en cuyc caso la
canlidad correspondiente a los beneficios y gastos generales podra basarse en informaciones
peartinantas, distintas de las comunicadas por el importador o en nombre de éste.

7. Los "gasfos generales” comprenden los gastos directos e indirectos de comercializacion de las
mercancias.

8. Loz impuestos pagaderos en ef pais con molive de-la venta de las mercanclas por los que no se
haga una deduccidn segan lo dispuesto en el inciso iv) del parrafo 1 a) del articulo 5 se deduciran
de conformidad con lo estipulado en el incisc i} de dicho parrafo.

8. Para detemminar las comisiones o los beneficios y gastos generales habifuales a los efecios del
parrafo 1 defl articulo 3, la cuestion de si cierias mercancias son "de la misma especie o clase”
que ofras mercancias se resofverd caso por caso leniendo en cuenta las circunstancias. Se
examinarin las venlas que se hagan en el pais de importacion del grupo o gama mds restingidos
de mercancias imporfadas de fa misma especie o clase gue incluya las mercancias ohjelo de
valoracidn vy & cuyo respecto puedan sumiristrarse las informaciones necesanas. A os efectos
del arficulo 5, fas "mercancias de fa misma especie o clase” podran ser mercancias importadas
del mismo pais que las mercancias objeto de valoracidn o mercancias importadas de ofros
palses.

10. A los efectos del parrafo 1 b) del arficulo 5, la "fecha mas proxima" serd aquella en que se hayan
vendido las mercancias imporiadas, o mercancias idénficas o simifares importadas, en canbidad
suficiente para determinar el precio unitamo.

11. Cuando sa utilice el método expuesto en el pdmafo 2 del arffewlo 5, la deduceitn del valor afadido
poria transfonmacion ulteror se basard en dalos objelivas y cuaniificables referentes al cosfo de
esa operacion. El cilculo se basara en las formulas, recefas, mélodos de céleulo y priclicas
aceptadas de la rama de produccidn de que se lrate.

12. Se reconoce que el melodo de valoracidn definido en el parafo 2 del addiculo 5 no sard
nomaimente aplicable cuando, come resulfado de la trmnsformacion witerior, fas mercancias
importadas pierdan su identidad. Sin embargo, podra haber casos en gue, aungue se pierda la
identidad de las mercancias imporfadas, el valor afiadido por la fransformacion se pueda
delerminar con precision y sin excesiva dificuffad. Par otra parte, puede haber también casos en
que fas marcancias importadas mantengan su identidad, pero consiifuyan en las morcancias
~ endidas en el pals de importacidn un elemento de tan reducida importancia que no esté
q.'];usrr'ﬁcﬂdu ol empleo de este mefodo de valoracidn. Teniendo presenfes laz anlenoros
P aonsideraciones, esas silbaciones se habrén de examinar caso por casa,”

N
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“Articulo 41. Aspectos generales de aplicacién,
(...)

3. Los datos para aplicar este metodo se determinaran sobre la base
de la informacion suministrada por el importador. Cuando el
importador no pueda justificar la informacion suministrada, los
datos aplicables podran basarse en informaciones pertinentes,
distintas dle las comunicadas por el importador.

Los precios de venta reportados por el importador, deberan estar
soportados en las respectivas facturas de venta interna, conforme
lo dispone la legislacién nacional. Las deducciones que se
efectiien, deberan basarse en dalos objetivos y cuantificables
debidamente respaldados documentalmente.

Por ningun motive podran tomarse, a efectos de la ulilizacion de
este método, valores que sean arbitrarios o ficticios.”

En este mismo sentido, de acuerdo con lo expresado en el Comentario 15.1
sobre aplicacion del método del valor deducido de los Textos del Comité
Tecnico de Valoracion en Aduana de la Organizacion Mundial de Aduanas
(OMA)™, no se prohibe que la valoracion de la mercancia pueda realizarse

26 Textos del Comité Técnico de Valoracion en Aduana de la Organizacidon Mundlal de Aduanas
(OMA).-

COMENTARIO 15.1
APLICACION DEL METODO DEL VALOR
DEDUCIDO

1. El presente comentario frafa de las cuestiones de cardcter general que puede suscitar la apficacion
de las disposiciones del articwlo 5.1. Se reconoce a esle respecto gue fas Nolas interprefativas a ese
arliculo proparcionan ya indicaciones importantes:

2. En general, se recanoce que la aplicacidn del métfode del valor deducido segun el arficulo 5 del
Acuerdo puede difenr de un conjunfo de circunstancias a otro. Por consiguients, el articulo 5 debe
aplicarse, en la practica, con flexibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada caso.

3. Para determinar las ventas en la mayor canfidad fotal, la pimera cuesfion que pusde plantearse
es sl la aplicacion del artfculo 5.1 se restinge a ventas de mercancias importadas y de mercancias
idénticas o similares hechas por el imporfador de las mercancias importadas, o si pemmite este
articulo gue se tengan en cuenta ventas de mercancias idénticas o similares imporfadas por ofros
importadaores.

& Ef parafo 1 a) del articulo 5 y sus Nolas inferpretativas no parecen prohibir que se lengan en
consideracidn venfas de mercancias idénficas o similares imporiadas por ofros imporiadores; sin
embargo, como medida practica, si se han realizado ventas, por ef imporiador, de mercancias
impartadas o idénlicas o similares, puede que no ses necesaro buscar venfas de mercancias
identicas o similaros hechas por otros importadoros,

5. Las Aduanas podrdn decidir, leniendo en cuenta las circunstancias de eada caso partficufar, si
plueden tenerse en consideracion venfas realizadas por ofros importadores aun cuando ef importador
de las mercancias Impmiadas objeto de valoracion haya realizado ventas de mercancias importadas

— E}?‘:EJ ~-.. 0 ventas do mercancias idénticas a simifares importadas.
//" A N,
I,-;,-'Wéph R \5‘?‘ fra cuesiidn, estrechamente fgada con la primers, es s al aplicar el articulo 5.1 existe alguna

{fon Fip ’]gmmu:a al utilizar fas venias de las mercancias importadas o de fas idénticas o similares imporfadas
;:5_-" Rl"’!. Ra determinar el precio unitario.
CRETA
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tomando en consideracion las ventas de mercancias idénticas o similares
importadas por otros importadores, de esta manera queda a
discrecionalidad de las aduanas decidir si determinan el valor de la
mercancia a través de ventas realizadas por otros importadores o a través
de las ventas realizadas por el importador de las mercancias objeto de
valoracion.

7. La aplicacion practica del pamafo 1 a) del arffeulo 5 supone que sf se venden las mercancias
importadas, puede gue no hayan de fenerse en cuenta ventas de mercancias idénticas o similares
importadas para deferminar of proecio unitario de fas ventas en la mayor canlidad tofal, Cuando no
se vendan las mercancias importadas, pueden wlilizarse ventas de mercancias idénticas o similares
en este orden de prioridad.

8. Tras determinar el precio unilario segin ef aricule 5.1, os necesano deducir los elementos
enumerados en dicho articulo.

9. En la aplicacion practica de esfa disposicidn han de tenerse an cuenta varos factores. Uno de
elios es ef ciilerio & adoptar para determinar qué cantidades de comisiones o beneficios y gastos
generales puedon considerarse como “pagadas o convenidas usualmente”,

10. Ef texio del arliculo 5 y sus Notas interpretativas deja claro gue la deduceidn a realizar es poral
imparto do la comision o del beneficio y gastos generales que se obfione usualmente en ventas de
mercancias importadas de fa misma especie 0 clase en ef pais de imporacidn. Esta deduccicn
deberia basarse en las cifras suminisiradas por el importador o en su nombre, 3 monos gue estas
cifras no concuerden con las usuales.

11. El importe usual por comisiones o beneficios y gastos generales padria consistir en una gama
de cifras que probablemente variardn de acuerdo con la especie o clase de las mercancias & valorar
Para gue una gama sea aceplable, no deberia ser ni muy amplia ni muy reducids en nimero. La
gama deberia permilir de manera obvia y fécil su calificacion como de importe “usual”. Ofros
enfogues también podrian considerarse, como por ejemplo la ufilizacidn de cantidades
preponderantes {cuando existan cifras) o de un imporfe oblenido mediante promedios simples o
pondoradas.

12. Otro factor que enfra en juego es gue el articulo § sdlo dispone que se efectuard una deduccicn
por concepto de comisiones o por el de beneficios y gastos generales, pero omite establecer eriferios
gue delerminen cudl de eflos ha de deducirse. Ahara bien, si se fiene en cuerta la Introduccion
general del Acuerdo que reconoce gue la delenminacidn del valor en aduana debe basarse en
criterios sencilios y equilalives que sean conformes a los usos comerciales, la deduccidn por
conceplo de comisiones se efectuara, normalmente, cuando la venta en el pais de imporacion de
las mercancias ohbjeto de valoracion se ha realizado o ha de realizarse par una agencia o a comision.
Los suplementos por beneficios y gastos generales se deducirdn, pues, cuando las fransacciones
no impliquen comisiones.

13. Otro aspecio stane al hecho de recoger y tener puestas al dia informaciones sobre las caniidades
usuales por comisiones y beneficios y gasfos generales,

14. En fa prictica, no parece tfil reunir y archivar sistemdticamente los datos necesarios para
comprobar las cantidades usuales de comisiones o de bensficios y gastos generales. Es posible
oblener los datos sdlo cuando haga faffa responder a una necesidad especifica. Con frecuencia las
Aduanas, al aplicar en la praclica el articulo 5, tendrin que enfrentarse con casos de fabricantes de
numerosos productos, de pequedas indusiias que cuenian con un nlimero escaso de importadores,
de indusinias que realizan un nimero importante de lransacciones con partes vinculadas, etc. En
tales circunstancias, fas Aduanas pueden consultar los expedientes que fienern archivados. Los datos
pueden abtenerse tambien a partfir de organizaciones profesionales,

de ofros importadores, de sociedades contables acreditadas, de organizaciones gubemamentales
encargadas de asunlos comerciales y fiscales, y de otras fuentes fidedignas.

D E o {..r '“n 14, Los métodos para oblener datos pueden diferr de un pais a otro; sin embargn pugden consistir
J; oen encuestas sobre imporfadores conocidos de mercancias de la rmisma espocie o clase, a quienes
v fl"\ﬁ'udrfa pedirse que facilifaran los datos, y en estudios sobre casos de valoracidn relalivos a
-' portadores conoelidos. Dado que las empresas pusde que no Nleven datos de beneficios v gastos
'RET .-"LR”‘ #ncmf&s por productos, las Administraciones pueden actuar segiun el principio del examen de
d o Heneficios y gastos generales relalivos a la gama o grupo més restingidos de mercancias para las
ales pueden oblenorse informaciones suficientes.
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Asimismo, el numeral 6 de la Nota interpretativa del Articulo 5 del Anexo |
del Acuerdo relativo a la aplicacién del Articulo VIl del Acuerdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, sefiala lo siguiente
|

"Nota al articulo 5
(...)
Conviene sefialar que los "beneficios y gastos generales” que figuran
en el parrafo 1 del articulo 5 se han de considerar como un todo. A los
efectos de esta deduccion, la cifra debera determinarse sobre la base
de las informaciones comunicadas por el importador o en nombre de

6.
ésfe, a menos que las cifras del importador no concuerden con [as
relativas a las ventas en el pais de importacion de mercancias

importadas de la misma especie o clase, en cuyc caso la cantidad
correspondiente a los beneficios y gastos generales podra basarse en
informaciones pertinentes, distintas de las comunicadas por el

importador o en nombre de éste

G
De lo cual se ratifica que en la determinacién del precio unitario la cifra
debera determinarse sobre la base de las informaciones suministradas por

ifi
el importador 0 en su nombre, sin embargo, cuando la informacion no
concuerde, la Administracion aduanera podra basarse en informaciones

distintas a las suministradas por el importador
Quinto Método: Método del Valor Reconstruido. (Articulo 8 v su Nota

Interpretativa).

Este es el método mas complicado y menos utilizado, ya que el valor en
aduana se determina sobre la base del costo de produccion de las
mercancias objeto de valoracion mas una cantidad por concepto de

beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las

ventas de mercancias de la misma especie o clase del pals de exportacién
al pais de importacion, siendo que el valor reconstruido es la suma de los
siguientes elementos: Costo de produccion = valor de los materiales y de

la fabricacion?’.
En tal sentido, se permite al importador invertir el orden, es decir, se puede
aplicar primero el metodo de wvalor reconstruido con preferencia al

deductivo; sin embargo, ello viene condicionado a |la aceptacion previa de
(Articulo 7 y su Nota

la Adminis;tracir:':rn Aduanera
Sexto Método: Método del "Ultimo Recurso
Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los

Interpretativa)
métodos citados anteriormente, podra determinarse segun criterios
razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales
~.del Acuerdo y del Articulo V1l del GATT de 1994, sobre la base de los datos
isponibles en el pais de importacion. En la mayor medida posible, este

;*u: :
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método debera basarse en los valores y métodos determinados
anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicacion?®.

)

1.5. El primer método se conoce como el "principal”, y lo cinco restantes como
los "secundarios”. Esto es asi porque el primero pretende determinar el
precio realmente pagado o por pagar de las mercancias importadas (valor
de transaccion), mientras que los restantes consagran otros parametros de
manera subsidiaria; es decir, se aplican en su orden ante la imposibilidad
de establecer el valor de transaccion.*

1.6. El metodo de transaccion opera sobre el valor que conste en la factura
comercial declarado por el importador. Cuando la administracion tenga
dudas en relacion con el valor declarado, los datos o documentos
presentados, debera aplicar el procedimiento de la duda razonable
determinado en el Articulo 17 de la Decisién 571 y en el Articulo 51 del
Reglamento Comunitario de la Decision 571, como sigue:

a) Solicitar al importador explicaciones, documentos y  pruebas
complementarias, teniendo en cuenta los parametros establecidos en el
Articulo 8 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.* Para esto la autoridad

En: hilp:fiwww wio org/spanishftralop s/cusval sfcusval info s.him (Consulta; el 15 de noviembre
de 2018).

- SANCHEZ, Julia Inés. Valoracion Aduanera. Secretaria General de la Comunidad Andina, Proyecto
de Cooperacion UE-CAN. Asistencia Relaliva al Comercio | Primera edicidn Julio 2007. P4g. 55. La
autora afirma que ¥...) en ef supuesfo que no se pudiera deferminar el valor en aduana con ameglo
a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoracion prevé lfos ofros cinco procedimientos, los gue
deben aplicarse en el orden jerdrquico esfablecido, con excepeidn de los méfodos 4 y 5, cuyo orden
de aplficacion puede invertirse a pefision dol impordador y si asi lo acepta la Administracian
Aduanera”,

Acuerdo Relativo a Relative a la Aplicacion del Articulo VIl del Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994

“Articulo 8.-

1. Fara determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuestc en el Ariculo 1, se

afiadiran al precio realmente pagado o por pagar por las mercanclas importadas:

) los siguientes elemenios, en la medida en que comran a cargo del comprador y no
estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de Jas mercancias:
ij laz comisiones y los gaslos de correlafe, salvo las comisiones de compra;

ii) &f costo de los envases o embalajes que, a efecfos aduaneros, se considaren
como formando un iodo con lag mearcancias de que se frale;

iif) los gastos de embalgje, fanfo por concepto de manc de obra como de
matenales;

b) el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y sendicios, siempre que ef
compradar, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuifamente o a
precios reducidos para que se ulllicen en la produceion y venta para la exporiacion de
fas mercancias importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el
precio realmente pagado o por pagar:

i} los materiales, piezas y elementos, parfes y arficulos andlogos incomporados a
las mercancias imporntadas;
i) las herramientas, malnices, moldes y elemenfos andlogos ulilizados pars la

produccion de fas mercancias importadas,

it} los materiales consumidas en la produccidn de las mercancias importadas;

iv) ingenieria, creacidn y perfeccionamienio, trabajos arfisiicos, disefios, y planos
¥y croquis realizados fuera del pais de importacidn y necesarios para la
produccidn de las mercancias importadas;

22
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1.7.

1.8.

1.9.

aduanera le enviara una comunicacion escrita al importador, informandole
los motivos que tiene para dudar vy le otorgara un plazo razonable para que
conteste.

b)  Si el importador no responde en el plazo sefialado, la Administracion
determinara el valor de aduana de las mercancias utilizando los métodos
secundarios en su orden.

c)  Sielimportador responde, pueden ocurrir dos cosas:

(i} Que lainexactitud o la duda sea subsanada o aclarada. En este evento,
la administracion admite el valor declarado.

(i) Que la inexactitud o la duda no sea subsanada o aclarada. En este
evento, la administracion determinara el valor de aduana de las
mercancias importadas utilizando los métodos secundarios en su orden.

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

Por tanto, la regla general consiste en el criterio objetivo del valor de la
transaccion, salvo que, por falta de respuesta del importador a
requerimientos o cuando las pruebas aportadas por el importador no sean
idéneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en
la forma antes prevista.

Si pese a la informacion adicional que pueda recibir, la administracion de
aduanas sigue teniendo dudas razonables, ella no podra determinar el valor
en aduana de las mercancias importadas sobre la base del valor declarado,
en cuye caso habria que establecer dicho valor teniendo en cuenta las
disposiciones del acuerdo y aplicando los métodos de valoracién
establecidos por la normativa aplicable.

Antes de adoptar una decision definitiva, la administracion de aduanas
comunicara al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para
dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados
y le dard una oportunidad razonable para responder. Luego de ello, la
administracion de aduanas comunicara su decision final por escrito al

) fos canones y derschos de flicencia relacionados con las mercancias objeto de
valoracion que el comprador lengs gue pagar directa o indirectamenfe como candicion
de venta de dichas mercancias, en fa medida en que los mencionados canones y
derechos no esten incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;

d) el valor de cualguier parfe del producto de la reventa, cesion o utilizacion posteror da
las mercancias importadas gue revierta directa o indirectamente al vendedar.

2 En la efaboracidn de su legisiacion cada Miembro dispondrd gque se incluya en el valor en

aduana, o s¢ excluys del misma, la totalidad o una parte de los elementos siguientes:

al los gastos de fransporfe de las mercancias impoifadas hasta el puerto o lugar de
impartacion;

h) los gastos de carga, descarga y manipulacidn ocasionados por ef fransporte de las
mercancias importadas hasla ef puerto o lugar de imgoracion; y

LN ) ol costo del seguro.

3 Las adiciones al precio realmenfe pagado o por pagar previstas en el presente arficwlo solo
podridn hacerse sobre fa base de dafos objefivos y cuantificables.

Para la deferminacion del valor en aduana, e! precio realmente pagado o por pagar
| tnicaments podra incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el prosente arficula”

p—
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importador, indicando los motivos que la inspiran.

1.10. De conformidad con lo sefialado por la OMC, el valor en aduana basado en
el metodo del valor de transaccién depende en gran medida de los
documentos presentados por el importador.

1.11.En el Articulo 17 del Acuerdo sobre Valoracion de la OMC, se confirma el
derecho de las administraciones de aduanas a:

“(...) comprobar la veracidad o la exactitud de toda informacion, documento
o declaracion” (...) Como primera medida, la administracién de aduanas
podrd pedir al importador que proporcions una explicacion complementaria
de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o
por pagar por las mercancias importadas. Si, una vez recibida la informacion
complementaria, la administracion de aduanas tiene adn dudas razonables
(o si no obtiene respuesta), podra decidir que el valor en aduana de las
mercancias importadas no puede determinarse con arreglo al método del
valor de fransaccion. Antes de adoptar una decisién definitiva, la
administracion de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al
importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para
responder. También deben comunicarse al importador, por escrito, los
motivos en que se haya inspirado la decision definitiva™.

1.12.La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios es
unicamente cuando ha sido descartado -con razones validas desde el punto
de vista tecnico y legal- el método del valor de transaccion de las
mercancias importadas. Asi, la aplicacion de los métodos es seguin su
orden de presentacion, de tal manera que, si se ha aplicado el método del
valor reconstruido, por ejemplo, es porque existen pruebas de que no fue
posible la aplicacion de los métodos que le anteceden y asi sucesivamente
con relacion a los demas métodos. Por lo tanto, solo se llega al método de
“Ultimo recurso” cuando ninguno de los anteriores pudo utilizarse.

1.13. Al respecto, el Acuerdo sobre Valoracion de la OMC impide cualquier tipo
de arbitrariedad, por lo que se da la posibilidad al importador de indagar
con la administracion de aduanas la forma y el método con el cual se le
determiné el valor en aduana de las mercancias importadas. Asimismo, en
la determinacion del valor en aduana de una mercancia importada, prima
el método del valor de transaccién o método principal sobre los demas
meétodos conocidos como secundarigs, por lo gue el importador/comprador
de la mercancia debe estar en condiciones de determinar por si mismo, su
valor en aduana.

1.14. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los cinco
primeros metodos citados anteriormente, podra determinarse segln
criterios razonables, compatibles con los principios vy las disposiciones
generales del Acuerdo y del Articulo VIl del GATT de 1994, sobre la base

/ F-'“' DE -..-'b. \de los datos disponibles en el pais de importacion. En la mayor medida
/ A osible, el método del "Ultimo Recurso” debera basarse en los valores y
'- vy

| 'EI hitp: fwwew. wio.orgfspanish/ratop sfcusval sicusval info s.him {Consulta: 15 de noviembre de
[~ SEQR}:Taﬁm 2345; o

\e )
%, - S/ 24




GACETA OFICIAL m 17/05/2019 38 de 51
Proceso 362-1P-2016

meétodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su
aplicacion®.

1.15. 5in embargo, cabe resaltar que no deben utilizarse criterios de valoracion
que dependan de valores en aduana minimos, ni tampoco de valores
arbitrarios o ficticios que logren percibir una mayor cantidad de impuestos
en las importaciones de manera indebida. Asi, el valor en aduana
determinado segun el método del "Ultimo Recurso”, no se basara en:
valores en aduana minimos, ni en valores arbitrarios o ficticios. Seria, en
efecto, arbitrario valorar por ejemplo en base a precios de mercancias
producidas en el pais de importacién, a precios internos del pais
exportador.

1.16.Los valores arbitrarios o ficticios se dan cuando no existe soporte
documental alguno y que no han podido ser fehacientemente probados por
la autoridad aduanera®.

1.17. Al respecto debe quedar claro que en los casos en los que se deba definir
el valor de transaccion de las mercancias siempre tendra que privilegiarse
la aplicacién del primero de los métodos y si este método no resulta
aplicable se deben utilizar los siguientes métodos en el orden que
aparecen.

1.18. Conforme lo sefiala la OMC, la valoracion en aduana debe basarse, con
marcadas excepciones, en el precio real de las mercancias objeto de
valoracion gue se indica por lo general en |la factura, el cual se entiende
como el primer método a utilizarse por las autoridades. En cuanto a
aquellos casos donde no exista un valor por determinar o este no sea
aceptable, deben aplicarse los otros cinco metodos restantes de valoracion.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 9480-2015, la que debera adoptarla al
emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

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

|
[

LI 0™

———__ Cecilia LUisa Ayllﬂn’Q/ interos Luis Rafael Vergara Quintero
L U €. J{_; MAGISTRADA MAGISTRADO
/ ﬂ‘ LN
! .q_\-; \/ P G En hitp:/www.wio.ora/spanishiiratop sicusval s/cusval info s.htm (Consulia: 15 de noviembre de
> 'P H[}‘iﬁ)
b (&E{:RE ﬁﬁuﬁ
2 ;’-’ EAJD ANTON, Luis Miguel, El despacho aduanero. FC Editarial, Madrid, 2000, p. 167.
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Hernan :kf ) Romero-Zambrano Hugo Ramiro Gémez Apac

TRADO MAGISTRADO

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

.l.‘I . —
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijod

PRESIDENTE SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretacion
prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 362-IP-2016 |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso . 684-1P-2018
Asunto . Interpretacion Prejudicial
Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Reptiblica de Peru

Expediente interno

del Consultante i 3361-2017-0-1801-JR-CA-26

Referencia : Signos involucrados: WOKI CHINESE FOOD
(denominative) / WOKING (denominativo)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gomez Apac

VISTOS

El Oficio N° 3361-2017-0-S-5%SECA-CSJLI-PJ del 19 (sic) de noviembre de
2018, recibido via correo electronico el 17 del mismo mes y ario, mediante el cual
la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
de la Republica de Per solicité Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, a fin de
resolver el proceso interno 3361-2017-0-1 B801-JR-CA-26; v,

E| Auto del 14 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitié a tframite
la presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

_____ Demandante :  Doris Espirita Chihuan Manani
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Demandado - |nstitute Nacional de Defensa de Ila
Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual — INDECOPI de la

Republica de Peru

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante, los
temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar lo
siguiente:

1. Siel signo WOKI CHINESE FOOD (denominativo) solicitado a registro
para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificacion
Internacional de Niza resultaria confundible con la marca WOKING
(denominativa) registrada para distinguir servicios de la misma clase.

2. Si la expresion en inglés CHINESE FOOD resultaria descriptiva
respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificacién
Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicito la interpretacion prejudicial del Literal a) del
Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina®,

la cual procede por ser pertinente.

De oficio se interpretara el Literal ) del Articulo 135 de la Decision 4862
pues es materia de controversia la presencia de elementos descriptives en
la conformacion de marcas.

Decislén 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

* Articulo 136.- No podran regisirarse coma marcas aguellos signos ctlyo uso en &l comercio afcclara
indehidamente un derscha de tercaro, en particular oigndo:

a) sean identicos o so asemsjen, & una marca anteriorments saficitadla para regisiro o registrads
por un tercaro, para los mismos productos o servicios, o para productos o Servicios respeclo
de Jos cusles af yso de la marca pueda causar un resgo de confusion o de asaciacidn

(-
Decislan 486 de la Comislon de la Comunidad Andina. -

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

{--J

&) consistan exclusivamenle en un signo o indicacidn que pusda servir en el comercio para
dascribir fa calidad, Ja cantidad, el desting, of valor, la procedencia geografica, ia dpocs de
produccitn u olros datos, caracleristicas o informaciones do fos productos o de los SRIVIGIOE
para los cuales ha de usarse dicho signt o indicacidn, incluidas los expresiones faudaforias

“} o reforidas a psos productos o servicios;
e

%\
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1.2.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusién
directo, indirecto y de asociacidn. Similitud ortografica, fonetica, conceptual
o ideologica vy gréafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos.

Comparacion entre signos denominativos compuestos.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

Signos conformados por denominaciones descriptivas.

Respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusién directo, indirecto y de asociacién. Similitud ortografica,
fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo WOKI CHINESE
FOOD (denominative) y la marca WOKING (denominativa), son
confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, concretamente en
lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

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

(...

Como se desprende de esta disposicidn, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los
signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo
de confusién (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico
consumidor?,

a) El riesgo de confusion, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea
que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto,

Ver Interpretaciones Prejudiciales expoedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de
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se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto. en
contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al
que realmente posee.

b) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aungue diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion
gconomica.

13 Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el plblico consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos

puede ser:*

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

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

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

d) Gréfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos
graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo 0 el concepto gue svocan.

1.4. Iguaimente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:®

a) Lacomparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto: es decir, cada uno
debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortogréfica, grafica o figurativa conceptual o
ideologica.
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b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un analisis simultdneo, pues el consumidor dificilmente
ohservara los signos al mismo tiempo, sinc gue lo hara en momentos
diferentes.

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

d) Al realizar la comparacién es importante colocarse en el lugar del
consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios®:

()  Criterio del consumidor medio’ Si estamos frente a productos y/o
servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio
podria ser el soporte del analisis de confundibilidad. De acuerdo
con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le
presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcion es variable en relacion con la categoria de
bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un parametro
importante para el analisis de confundibilidad de signos que
diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segln el tipo de
producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atencién al adquirir productos cosmeticos que
al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor
maés informado y atento que el consumidor medio, ya que elige
los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha
instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los
productos o servicios gque desea adquirir. Sabe detalles
esteticos, de calidad y funcionamiento que la media de la
poblacién no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan,
pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos,
manejo publicitario, promociones, efc.

(iiiy Criterio del consumidor especializado; Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos

. DE & E;:E'i‘_-‘\n{er Interpretacién Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017,
P
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o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado
de instruccién técnica o profesional. Dicho consumidor hace una
evaluacion mds prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo
que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

15. Una vez senaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza gue pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo
de confusion y/o de asociacion.

16. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
nicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el andlisis debe comprender todos los aspectos gue sean necesarios,
incluidos sobre los productos amparados por |os signos en conflicto. En ese
sentido, se deber4 verificar si existe o no confusion respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expueslas.

2. Comparacion entre signos denominativos compuestos

91 Como la controversia radica en la presunta confusion entre el signo WOKI
CHINESE FOOD (denominativo) y la marca WOKING (denominativa), es
necesario que se comparen teniendo en cuenta que estdn conformados
(inicamente por elementos denominativos, los cuales estan representados
por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o
concepto.”

2.2 Los signos denominativos, llamados tambien nominales o verbales, utilizan
expresiones acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, gue puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; Y, arbitrarios,
que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos,
al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.®

24 En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas
se debera realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:*

¥ wer Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2013 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio
de 2016.
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a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las sllabas o las palabras que poseen una funcion
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender
como el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo
lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas Yy
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista lexica de las
derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra
en el diccionario'. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-6logo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema madifica su definicion. ™

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz |éxica, se debe
tener en cuenta lo siguiente:

s Por lo general el lexema es el elemento gue mas impacta en la
mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis
gramatical de los signos en conflicto.

» Por lo general en el lexema estd ubicada la silaba tonica.

s Silos signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse
riesgo de confusion ideologica. Los lexemas imprimen de
significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que
el criterio ideoldgico debe estar complementado con otros criterios
para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.

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

it REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionsario de fa RAE. Definicion de lexema: 1. m. Ling.
Unidad minima con significado ldxico que no presenis moifemas gramalicales; p. ef, sol, o que,
poseyvéndalos, prescinde de ellos por un proceso de segmentacion; p. of., lerr, en anferrars.”
Nisponible en: http:fidle ree es/Pid=NCutETD {Consulta: 8 de noviembre de 2018).

n REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAR). Diccionanic de fa RAE. Definicidn de morfema;
“1 m. Gram. Unidad minima aistable en el analisis morfolégico. La palabra mujeres confiene dos
morfemas: mujer y -85
2. m. Gram. Por oposician a lexema, morfema gramatical, p. &f, de, no, y0, al, -ar, -5, ~&ro.
4 m. Gram. Unidad minima de significado. La terminacian verbal -mos conliens dos morfemas;
parsons, primera, y admero, plural” Disponible en: hittpfdle rac es/?id=Poltgi2 (Consulta: 8 de
noviembre de 2018).
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d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez gue si se
encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominacion.

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

2.4, En el presente caso, se advierte que uno de los signos en conflicto es
compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se debera analizar
el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su
incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se
deben aplicar los siguientes parametros:™

a)  Ubicacién de las palabras en el signo denominative compuesto. La
primera palabra genera mas poder de recardacién en el publico
consumidor.

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

¢) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad
de la palabra, Entre mas fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta
podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

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

e) Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comun. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso comtin se deben excluir del
cotejo de marcas.

fy  Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
uha marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca
derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,
tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacion que
le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la
relevancia en el conjunio,

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se
debera verificar la realizacién del cotejo de conformidad con las reglas ya

_’_:: DE ﬂ;;%h-\\ \er Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 18 de mayo de 2016 y 486-IP-2015de 10 de junic
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expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion
que pudiera existir entre el signo WOKI CHINESE FOOD (denominativo) vy
la marca WOKING (denominativa).

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

3.1, En atencion a que el signo solicitado WOKI CHINESE FOOD
(denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en inglés,
resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la
conformacion de signos.

3.2. Al respecto, las palabras gue no sean parte del conocimiento comun son
consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su
registro como marcas.

3.3 Por el confrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario y, ademas, se trata exclusivamente de vocablos de
uso comun en relacion con los productos o servicios que se pretende
identificar, dichos signos no seran registrables.

3.4 Ahora bien. en el caso de que una denominacion gue conforma una marca
se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la
lengua espafiola, el grado de uso comtin debera medirse como si se tratara
de una expresion local. Asi, no podrén acceder a registro aquellas
denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso
comun en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el
consumidor medio del pals en el que se ha solicitado la marca por su raiz
comUn o por su similitud fonética con la correspondiente traduccion al
castellano.

3.5. Hay palabras en otros idiomas gue son utilizadas frecuentemente por los
hispanchablantes (extranjerismos) y, como s obvio, son entendidas por
estos, por lo que el analisis de confundibilidad debe tener en cuenta el
elemento ideoldgico o conceptual. Es méas, determinadas palabras que en
un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano
cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

3.6. Esimportante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma
en consideracion lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es
aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia de la
realidad. En este sentido, tratandose de palabras en un idioma extranjero,
la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores
medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido
por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales

- consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el
\. DE :U tratamiento sera similar al que se da al idioma castellano.
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3.7. En el presente caso, se debera determinar si el signo solicitado esta
conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de
conocimiento generalizado en el sector del publico consumidor medio al
que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de
|a Clasificacion Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas

4.1. En el presente caso, INDECOPI senalo que la expresion CHINESE FOOD
es descriptiva respecto de los servicios de la clase 43 de la Clasificacion
Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.

4.2 Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los
sighos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son
aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente
a las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan
identificar.

43. El Literal ) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

“Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los signos que:
(-}
€]

Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la canticlad, el destino, el valor,
la procedencia geogréfica, la época de praduccion u ofros datos,
caracleristicas o informaciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a 0508 productos o servicios;

()

4.4. Como se desprende de esta disposicion, no €s registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o mas vocablos
descriptivos o con elementos graficos o figurativos adicionales, tienen la
posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemnente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no
puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por tanto, su marca
serfa considerada déhil'4, Ello, significa que su marca es debil porque tiene
una fuerza limitada de oposicién, toda vez que las particulas descriptivas
se deben excluir del cotejo de la marca.

45 No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una
comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional

=T De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

g D —~
F l':'t‘" t E 'J{J e,

b &}é"{jn\odu referancial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015,
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dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga
tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar
los signos en su conjunto, la percepcion del publico consumidor o cualguier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflictos.

A6 Como se ha sefalado anteriormente, los términos descriptivos por si
mismos no resultan registrables como marcas debido a gue carecen de
fuerza distintiva.

4.7. Elque un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase
también podria serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre
ellos hay conexion competitiva. Tendra que analizarse caso por caso a
efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o
servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de
una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

4.8. Conforme a lo expuesto, el fitular de una marca con elementos descriptivos
respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podra
impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna
persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

5. Respuesta a la pregunta formulada por la Sala Consultante

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que
este Tribunal no brindar4 una respuesta que resuelva el caso concreto,
siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asl como
tampoco calificard los hechos materia del proceso.

5.1. ¢Como debe realizarse el andlisis de riesgo de confusion entre dos
signos denominativos gue presentan semejanzas fonéticas, en el caso
que distingan servicios de restauracion de la Clase 43 de la
Nomenclatura Oficial?

Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios sefialados
en los Temas 1y 2 del Apartado E de la presente Interpretacion Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por |a Sala
consultante al resolver el proceso interno 3361-2017-0-1801-JR-CA-26, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
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Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su

Estatuto.

La presente Interpre
participaron de su ado

Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

4
{ ||

Cecilia Luisa Ayl’rﬁl'u/auinteros
MAGISTRADA

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

Hugo

Notifiquese a la Sala consultante
dicial a la Secretaria (Genera

~ Preju
eftda Gaceta Oficial

amiro

tacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
pcion de acuerdo con lo dispuesto en el Gitimo parrafo del
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Luis Rafazel Vergéré E.‘-l_uintero
MAGISTRADO
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Gémez Agac Luis Felipe Aguilar Feijod |
PRESID SECRETARIO |

y remitase copia de |a presente Interpretacion
| de la Comunidad Andina para su publicacion

del Acuerdo de Cartagena.
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