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PROLOGO

LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DE
DERECHO, EL JUEZ COMO CREADOR DE
DERECHO

Hugo R. Gomez Apac
Presidente del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Fuentes del derecho son todas las causas generadoras de normas
juridicas, aquellas causas que como manantiales hacen brotar
normas juridicas. Anibal Torres lo explica sefialando que las fuentes
del derecho son los hechos juridicos por los cuales, en virtud del
ordenamiento juridico, se crean, modifican o extinguen normas
juridicas validas®. Son fuentes del derecho la legislacion, los actos
administrativos, los principios generales del derecho, la costumbre,
la jurisprudencia y la autonomia privada. Todas estas fuerzas
creadoras del derecho.

Las normas juridicas pueden ser escritas 0 no escritas, de ambito
general o de alcance particular. La legislacion (siendo la ley su
expresién mas emblematica) estd compuesta de normas juridicas
escritas de alcance general, mientras que la costumbre esta integrada
por normas juridicas no escritas de alcance general. Ejemplos de
norma juridica escrita de alcance particular son el acto
administrativo, la parte resolutiva de una sentencia o un contrato
escrito. Una norma juridica de alcance particular no escrita es un
contrato verbal. La legislacion, la jurisprudencia y los actos
administrativos son producidos por una autoridad en ejercicio de una
potestad publica. Los principios generales del derecho provienen del

! Anibal Torres Vésquez, Introduccion al Derecho - Teoria General del Derecho
(Prdlogo de Francisco Fernandez Segado), Palestra Editores, Lima, p. 500.



Prologo

derecho natural?. La costumbre nace a partir del comportamiento
colectivo y reiterado. Los negocios juridicos, como es el caso del
contrato, el matrimonio o un testamento, emergen de la voluntad
individual de las personas.

La legislacion® (la ley en sentido material, o derecho positivo)
comprende la Constitucion, los tratados internacionales, las leyes en
sentido formal (o en sentido estricto, como son las leyes organicas y
ordinarias), las normas con rango de ley (v.g. en PerQ tienen esta
condicion los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las
resoluciones legislativas y las ordenanzas regionales y municipales)
y los reglamentos administrativos (aprobados por decretos supremos
o0 decretos ejecutivos y resoluciones de inferior jerarquia). También
son fuente de derecho los actos administrativos que la
administracion publica emite en cumplimiento de la legislacion.
Otras fuentes del derecho son la costumbre, los principios generales,
la jurisprudencia y la autonomia privada, esta Ultima generadora de
contratos, acuerdos societarios 0 asociativos, matrimonios,
testamentos, legados y poderes de representacion. Centrémonos en
la jurisprudencia.

Segun Farith Simon, el término jurisprudencia puede tener alguno
de los siguientes sentidos: (i) conjunto de consideraciones y criterios
realizados por los jueces y tribunales en sus fallos, también conocida
como doctrina judicial; (ii) “normas juridicas” emanadas de las
sentencias de ciertos tribunales de justicia de alto nivel (cortes
constitucionales, cortes supremas), conocida en algunos paises como

2 Hay una tendencia a positivar los principios generales del derecho, en el sentido
de incluirlos de manera expresa en la legislacion. Asi, los Cédigos (civiles,
penales, procesales, etc.) incorporan en sus Titulos Preliminares los principios
juridicos que guian a las normas y disposiciones contenidas en dichos cuerpos
legales.

Para una mejor comprension de lo que significa “legislacion” se sugiere
consultar, en Per a: Marcial Rubio Correa, El Sistema Juridico — Introduccion
al Derecho, Novena edicion, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Catolica del Per(, Lima, 2007, pp. 114-147; en Ecuador a: Farith Simon
Campafia, Introduccidn al Estudio del Derecho, Colegio de Jurisprudencia de
la Universidad San Francisco de Quito — Cevallos Editora Juridica, Quito,
2018, pp. 54-79; y en Chile a: Agustin Squella Narducii, Introduccion al
Derecho, Editorial Juridica de Chile, Santiago de Chile, 2000, pp. 221-252.
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lineas jurisprudenciales [y que tienen caracter vinculante o fuerza
obligatoria]; y, (iii) principios que surgen de los fallos uniformes de
los tribunales de justicia, es decir, de las consideraciones
concordantes emitidas por esos tribunales en los casos 0 asuntos
similares sometidos a su conocimiento.*

En palabras de Marco Monroy, la jurisprudencia constituye una
fuente formal del derecho en la medida que constituye un conjunto
de normas juridicas emanadas de los jueces®. Bernd Riithers precisa
que el derecho de los jueces se configura mediante todo el conjunto
de normas de decision (criterios de valoracion) que, sin la presencia
de un acto valorativo y creador de un mandamiento, por parte del
juez, no podrian obtenerse simplemente de la ley®. Como bien
sostiene Agustin Squella, si bien los jueces estan llamados a aplicar
el derecho previamente establecido por el legislador (la legislacion),
también producen un nuevo derecho (normas juridicas) por medio
de las sentencias que dictan; esto es, aplican las normas abstractas y
generales de la legislacion y costumbre y, al mismo tiempo,
producen las normas concretas y singulares que vienen a resolver los
asuntos sometidos a su competencia; y es que cada vez que un juez,
en aplicacion de las normas legales que regulan un caso, adopta en
su sentencia una determinada decision [o adopta un criterio juridico
interpretativo], esta introduciendo una norma juridica individual que
estatuye alguna consecuencia juridica bien especifica para
determinados individuos, norma individual que, como tal, no existia
antes de la sentencia y que es distinta de las normas generales de la
ley que condujeron a su establecimiento’.

Con relacion a su vinculacion con la legislacién, Julio Cueto nos
explica que las sentencias de los jueces cumplen tres funciones de
capital importancia: (i) suministran un contenido mas especifico a

4 Farith Simon Campafia, Op. Cit., p. 81.

5 Marco Gerardo Monroy Cabra, Introduccién al Derecho, Decimosexta edicion,
Editorial Temis S.A., Bogotd, 2015, p. 267.

6 Bernd Rithers, Teoria General del Derecho, Editorial Temis S.A., Bogots,
2018, p. 115.

7 Agustin Squella Narducii, Op. Cit., pp. 267-268.
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los conceptos generales de la norma legislativa; (ii) definen el ambito
reciproco de aplicacion de las diversas normas vigentes; v,
(iii) adecuan la norma legislativa general a las peculiaridades de los
casos concretos®. A estas tres funciones habria que agregar la muy
importante tarea de integrar la legislacion en caso de vacios o
deficiencias de las normas del derecho positivo. Como se sabe, la
autoridad jurisdiccional no puede dejar de administrar justicia por
vacio o deficiencia de la ley. En tal caso, el juez debe integrar la
norma positiva (primero, mediante la analogia, de ser aplicable; en
defecto de esta, a través de los principios generales del derecho, la
costumbre, la jurisprudencia de otros jueces y la doctrina juridica; v,
en defecto de estos métodos de integracién normativa, utilizando
como ultimo recurso su propio leal saber y entender) para que ella
aparezca perfecta en la solucion de la controversia.

Siguiendo la linea argumentativa de Marco Monroy cabe mencionar
que el juez, como oOrgano de la actividad jurisdiccional del Estado,
desempefia su funcién de administrar justicia aplicando la norma
juridica al caso concreto; interpretando el sentido, alcance y
finalidad de la norma que aplica; e integrando el orden juridico
cuando encuentre una laguna o vacio de la ley, para lo cual debera
tener en cuenta los métodos de integracion normativa®. Pero la tarea
consistente en crear derecho no se limita al supuesto de vacio o
deficiencia de la norma positiva (o legislacién). Cuando hay una
laguna o deficiencia en la norma positiva es mas clara, evidente y
necesaria la creacion de una norma (el criterio jurisprudencial) por
el juez!® que permita la solucion del caso concreto, pero no es el
Unico supuesto; en cualquier otro escenario, haya o0 no vacio o
deficiencia en la legislacion, podemos apreciar con mayor 0 menor
intensidad la construccion juridica que realiza el drgano

8 Julio Cueto Rua, Fuentes del Derecho (Prélogo de Juan Francisco Linares),
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 151.

0 Marco Gerardo Monroy Cabra, Op. Cit., p. 269.

10 Bernd Rithers explica, en lo referido a la competencia judicial para integrar el
derecho y con ello para colmar las lagunas, que la tarea de los tribunales es
elaborar una regla judicial de alcance general para un grupo de casos; es decir,
que los jueces crean, para esos grupos de casos, una norma juridica nueva y
generalmente valida. (Bernd Ruthers, Op. Cit., pp. 420-421).
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jurisdiccional a través de la interpretacion de la norma positiva. Por
tanto, estemos o no frente a un caso dificil por existir un vacio!! o

1 Hart sostiene que los jueces detentan cierta discrecionalidad al momento de
resolver los casos dificiles, que son precisamente aquellos en los que el derecho
positivo se presenta como parcialmente indeterminado o incompleto. Lo que
Hart llama “aquellos casos no previstos ni reglamentados por la ley” es lo que
entenderiamos como vacios o lagunas normativas. En efecto, Hart sostiene que:

“El conflicto directo mas radical entre la teoria del Derecho expuesta
en este libro y la de Dworkin surge de mi afirmacién segin la cual, en
cualquier sistema juridico, habra siempre algunos casos que no estan
reglamentados por la ley en los que en algiin momento la decision a
favor o en contra no esta dictada por el Derecho [positivo] y, por
consiguiente, éste es parcialmente indeterminado o incompleto. Si en
tales casos el juez ha de llegar a una decision y no, como lo sostuvo
alguna vez Bentham, negar su jurisdiccion o referir los aspectos no
reglamentados por el Derecho existente a la legislatura para que
decida sobre ellos, el juez debe ejercer su ‘discrecionalidad’ y
‘legislar’ para el caso en lugar de limitarse a aplicar el Derecho
establecido preexistente. Por consiguiente, en aquellos casos no
previstos ni reglamentados por la ley, el juez crea nuevas leyes y aplica
el Derecho establecido que le confiere sus poderes legislativos y a la
vez los limita.

(...)

Es importante sefialar que la facultad de creacion de Derecho que le
atribuyo a los jueces para regular casos parcialmente indeterminados
por el Derecho es diferente de una legislatura: no sélo estan tales
facultades sujetas a muchas restricciones que ‘limitan’ sus ‘opciones’
de los que puede estar libre una legislatura, sino que al ejercer el juez
esta facultad Unicamente para disponer de casos particulares no puede
utilizarla para imponer reformas a gran escala ni nuevos codigos. Sus
facultades son entonces ‘intersticiales’ y estan sujetas a muchas
limitaciones sustantivas. No obstante, habra puntos en los cuales el
Derecho establecido no determina una decision como correcta, y para
decidir aquellos casos en los que tal cosa sucede, el juez debe ejercer
la facultad de crear el Derecho. Sin embargo, no debe hacerlo
arbitrariamente, esto es, debe siempre tener razones generales que
justifiquen su decision y debe actuar como un legislador escrupuloso lo
haria al decidir segln sus propias creencias y valores. Si satisface estas
condiciones, esta autorizado a seguir parametros o razones de decision
que no estan dictados por el Derecho [positivo] y que pueden diferir de
aquellos seguidos por otros jueces enfrentados a analogos casos
dificiles.”

H.L.A. Hart, Postscriptum, en H.L.A Hart y Ronald Dworkin, La
decision judicial (Estudio preliminar de César Rodriguez), Siglo del
Hombre Editores — Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes, Bogota, 1997, pp. 135-137.

11



Prologo

deficiencia de la norma, siempre es posible la creacion de Derecho
por obra de la interpretacion juridica a cargo del juez.

Como afirma Riccardo Guastini, la actividad de construccion
juridica propia de la jurisprudencia incluye una vasta serie de
operaciones cognitivas que pueden consistir en crear lagunas
axioldgicas, elaborar normas no expresadas (reglas o principios) que
se asumen implicitas [en la ley o norma de la legislacion que se va a
aplicar en el proceso judicial], superar la deficiencia legislativa o
llenar los vacios o lagunas, concretar principios, crear jerarquias
axioldgicas (o valorativas) entre normas, ponderar entre principios
[0 bienes juridicos] en conflicto, dar solucion a las antinomias, entre
otras.'? Es claro que el juez no es un mero aplicador de la ley (no
solo es “la boca de la ley”). Es un arquitecto que crea criterios
jurisprudenciales motivado por el sentido de lograr paz, justicia y
equidad.

¢Pero cdmo opera exactamente esa funcion creadora de derecho? De
diversas formas. En unas, de la norma general se extraen normas
particulares (método deductivo); en otras, de dos 0 mas normas
particulares se construye una norma general (método inductivo). Alf

César Rodriguez explica de la siguiente forma la posicion de Hart:

“...Para Hart, cuando existe mas de una posibilidad de solucidn, el
Juez tiene ‘discrecionalidad’ para escoger una de ellas (...) Este poder
discrecional es semejante al que ejercen las autoridades
administrativas cuando reglamentan una ley que establece solo
parédmetros generales —leyes ‘marco’—. Las normas no sugieren al
juez un resultado determinado, porque no existe una Unica regla o
principio relevante para el caso o porque la regla existente es vaga;
por tanto, el juez —que no puede negarse a decidir argumentando
incertidumbre— no descubre la solucion en el derecho [positivo]
vigente, sino que la ‘crea’. El juez define ex post facto los derechos y
deberes que tienen las partes involucradas en el litigio...”

César Rodriguez, Teoria del derecho y decision judicial — En torno al
debate entre H.L.A Hart y R. Dworkin, en H.L.A Hart y Ronald
Dworkin, La decision judicial (Estudio preliminar de César Rodriguez),
Siglo del Hombre Editores — Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes, Bogota, 1997, p. 71.

12 Riccardo Guastini, Interpretar y argumentar (Traduccion de Silvina Alvarez
Medina), Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 2014, p. 49.

12
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Ross alude a dos modalidades de manifestacion de la creacion del
derecho por parte de los jueces; la primera, sostenida por la
jurisprudencia normativista en clave l6gico-deductiva, segun la cual
el juez (la instancia infraordenada) solo puede ser creador del
derecho®® dentro del marco abstracto establecido por la ley (la
instancia supraordenada); y la segunda, que existe la posibilidad de
que el juez cree también derecho fuera del marco abstracto
establecido por la ley, caso en el cual se estd ante un derecho
inductivo surgido por via de presuposicion y directamente
referidoyyy al sistema,

La riqueza y complejidad del derecho, y el hecho de que este esta
construido sobre conceptos menos rigidos (o mas flexibles) que
pueden ser enfocados desde diversas perspectivas, permite que el
juez pueda crear derecho combinando diversas metodologias. Para
la resolucién de un caso complejo el juez podria obtener criterios
jurisprudenciales (normas juridicas) utilizando tanto el método
deductivo como el inductivo.

En esta oportunidad nos vamos a centrar en dos formas especiales de
creacion del derecho a través de la jurisprudencia. Una primera, en
la que el juez extrae, arranca o desentrafia una 0 mas normas
jurisprudenciales (denominadas en este prologo indistintamente
como criterios, consideraciones, reglas, conceptos, instituciones o
principios) de la norma positiva. Las normas o criterios
jurisprudenciales estan en el vientre de la norma positiva. No se ven
asimple vista, pero estan alli, contenidas implicitamente!® en el texto

18 Cuando la sentencia rellena materialmente una delegacion en blanco contenida
en laley.
14 Alf Ross, Teoria de las fuentes del derecho — Una contribucion a la teoria del

derecho positivo sobre la base de investigaciones histérico-dogmaticas
(Traduccidon del aleman, notas y estudio preliminar de José Luis Mufioz de
Baena Simon, Aurelio de Prada Garcia y Pablo Lépez Pietsch), Centro de
Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 400-401.

15 Como menciona Ronald Dworkin, se trata de que los jueces interpreten las
normas para hallar normas implicitas entre y debajo de las explicitas (Ronald
Dworkin, EI Imperio de la Justicia — De la teoria general del derecho, de las
decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad politica y legal
como clave de la teoria y practica, Editorial Gedisa Editorial S.A., Barcelona,
1988, p. 159).

13



Prologo

de la norma positiva, y como una partera que saca al nifio del dtero
el juez utiliza la interpretacion juridica para extraer de la matriz de
la norma positiva el criterio o criterios juridicos (o
jurisprudenciales). EI proceso no termina alli, el mismo juez u otro
(en un siguiente proceso judicial) puede a su vez arrancar nuevos
criterios, consideraciones, reglas, conceptos, instituciones o
principios de las normas jurisprudenciales previamente extraidas. Es
una ramificacion de criterios juridicos, unos contenidos en otros y
todos ellos desentrafiados a partir de la matriz que es el texto de la
norma positiva. En estos casos mas que una creacién hay un
descubrimiento. EIl juez descubre algo que, si bien no se veia de
modo expreso en el texto de la norma positiva, estaba alli. Veamos
el siguiente ejemplo hipotético (y polémico). La norma
constitucional establece: “El derecho de propiedad es inviolable. La
expropiacion solo procede si la ley lo autoriza y previo pago de la
indemnizacion justipreciada”. Por via interpretativa extensiva el
juez puede considerar que “derecho de propiedad” no solo significa
el derecho real de propiedad, sino también otros derechos reales, el
derecho de crédito y cualquier tipo de titularidad. Por tanto, y este
seria el criterio juridico, estarian protegidos constitucionalmente los
ahorros, las pensiones, las concesiones, las licencias, las
autorizaciones, etc. Un segundo criterio juridico podria ser el
considerar que la expropiacion puede ser total o parcial, de modo que
la proteccion constitucional abarcaria también los supuestos en los
que, si bien no se pierde todo el derecho de propiedad, si se pierden
algunos de sus atributos. Asi, seria expropiacion la disposicion legal
que cambia los parametros de zonificacion que impide que en tu
terreno puedas construir mas de tres pisos, o aquella que declara que
el inmueble de tu propiedad no puede ser alterado debido a que
constituye patrimonio cultural de la nacion. Y como el criterio sobre
lo que significa propiedad se extiende a las licencias y
autorizaciones, también seria expropiacion la disposicion legal que
revoca de manera injustificada la autorizacion de funcionamiento de
una empresa que presta el servicio de transporte terrestre de
pasajeros. En lo referido a los ahorros, seria expropiacién que el
gobierno congele los depdsitos de los ciudadanos, limite los retiros
que pueden hacer o que provoque una devaluacién que haga
disminuir su valor adquisitivo. Como puede apreciarse, se han
extraido una serie de reglas o consideraciones del texto de la norma

14
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positiva. Por via de interpretacion, el juez reconoce —en el ejemplo
que se viene dando— que la figura de la “expropiacion regulatoria”
—para mayor beneficio de todas las personas naturales y juridicas—
se encuentra contenida de manera implicita en la acotada disposicion
constitucional.

La segunda forma de creacion de derecho a través de la
jurisprudencia constituye un proceso que crea una norma juridica
donde antes no la habia. El juez analiza una 0 mas normas juridicas
del derecho positivo y a partir de ellas crea una nueva norma (un
criterio juridico o jurisprudencial). En este caso, los criterios,
consideraciones, reglas, conceptos, instituciones o principios no son
extraidos de una norma positiva en particular, sino que, a la luz de
varias normas positivas, de diferente o igual jerarquia, el juez
construye una norma nueva que tiene una regla juridica diferente a
las anteriores. La norma construida tiene un contenido distinto o
relativamente distinto al que tienen las normas que le dieron origen.
La norma obtenida coge de ellas algunas de sus particularidades y la
suma de tales particularidades crea una criatura diferente. Veamos el
siguiente ejemplo hipotético (y mucho més polémico). El cddigo
civil de un pais establece que: “El matrimonio es la union voluntaria
entre un varon y una mujer con la finalidad de hacer vida en
comun.” La constitucion politica de ese pais preceptia lo siguiente:
“Nadie puede ser discriminado por motivo de sexo”. Un tratado
internacional sobre derechos humanos ratificado por dicho pais
estipula que: “Nadie puede ser discriminado por razon de su sexo u
orientacion sexual.” En este ejemplo hipotético®® hay tres normas
del derecho positivo. La de menor jerarquia define al matrimonio
como la union entre varén y mujer. La norma constitucional
preceptla que nadie puede ser discriminado por motivo de su Sexo;
y el tratado internacional, que vincula al pais y a sus autoridades
legislativas, administrativas y jurisdiccionales, garantiza a toda
persona el derecho a no ser discriminada por su orientacion sexual,

16 Es un ejemplo hipotético elaborado para facilitar la comprensidon de la forma
de creacion de Derecho a través de la jurisprudencia en el que el juez, por via
interpretativa, crea una norma juridica donde antes no la habia. Si quisiéramos
aterrizar en la realidad juridica de cualquiera de los paises miembros de la
Comunidad Andina, tendriamos que tener presente la Opinién Consultiva de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-24/17 de fecha 24 de
noviembre de 2017.
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un concepto que va mas alla del sexo biologico. Sobre el analisis
conjunto (interpretacion sistematica) de estas tres normas, un juez
constitucional podria efectuar el siguiente razonamiento. Ninguna
persona puede ser discriminada (lo dice la Constitucién), lo que
incluye la discriminacion por motivo de sexo (texto expreso de la
Constitucion) y orientacién sexual (en aplicacién del tratado
internacional). ¢La homosexualidad es una orientacion sexual? Si.
¢Es discriminatorio que solo puedan contraer matrimonio los
heterosexuales? Si, pues discrimina a dos personas homosexuales
que desean contraer matrimonio. El juez podria concluir su analisis
estableciendo como criterio juridico la siguiente norma: “El
matrimonio es la unidén voluntaria entre dos personas con la
finalidad de hacer vida en comun.” Esta norma creada por el juez
tiene un contenido diferente a las tres normas que le sirvieron de
sustento. Utiliza la norma del tratado internacional para ampliar el
contenido de la norma constitucional y este mayor alcance lo
introduce en la disposicion del codigo civil, estableciendo una nueva
definicién del matrimonio.

Aparte de los métodos de interpretacion reconocidos por la teoria
general del derecho (el literal, el histérico, el sistematico, el
teleoldgico, el de la ratio legis, el socioldgico, etc.), ¢qué otros
factores influyen en la decisién del juez? Marco Monroy nos brinda
la siguiente respuesta:

“...Al juez le correspondera determinar qué sentido, qué alcance y
qué efectos concretos va a producir esa norma abstracta para el
caso gue se le ha planteado a su decision, para lo cual debera tener
en cuenta la vida, los factores de su realidad social, la funcionalidad
de los derechos vy, en fin, todo aquello que pueda hacer que su
pronunciamiento sea no solo juridico sino también justo. Esta nueva
tendencia es lo que se ha denominado la légica de lo humano, la
I6gica de lo razonable, para diferenciarla de la l6gica de lo
racional. El moderno derecho no acepta el fetichismo legalista ni la
jurisprudencia conceptualista para, en su lugar, sustituirla por la
razon vital, la razén historica, el logos humano, sin que esto
signifique que no se deba obedecer el orden juridico, sino, por el
contrario, una actuacion no mecénica sino dindmica para
interpretarlo, buscando la verdad real y la justicia en cada caso. Es
la funcién creadora del juez. Las normas individualizadas en la
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sentencia o en el acto administrativo, tienen componentes que no se
encuentran en las normas abstractas y generales. Estos ingredientes
son aportados y creados por el juez. El juez no es una maquina para
dictar sentencias aplicando rigurosamente silogismos juridicos,
sino que debe crear normas Yy buscar soluciones justas. Es l6gico
que la funcidn creadora se entiende mejor en los casos dificiles, sea
porgue no existe norma o porque hay dos 0 mas normas y la eleccion
depende del criterio del juez, o porque la ley es oscura, etc...”’

Jurisprudencia en sentido amplio son las sentencias y demas
providencias judiciales (v.g. autos que rechazan demandas, que
resuelven excepciones o incidentes o que anulan actos procesales);
en sentido restringido, los criterios juridicos interpretativos —de la
legislacion— con caracter vinculante. La jurisprudencia es fuente de
normas juridicas de alcance general y de alcance particular. De
alcance general cuando el juez o tribunal establece criterios juridicos
interpretativos de la legislacion con caracter vinculante, lo que
ocurre con los precedentes de observancia obligatoria establecidos
por las cortes o tribunales constitucionales y por las cortes supremas
0 nacionales, asi como las sentencias casatorias. De alcance
particular es la parte resolutiva de la sentencia que vincula a las
partes demandante y demandada. Los criterios juridicos
interpretativos de la legislacion que no tienen caracter vinculante
pero que pueden ser utilizados en futuros casos por otros jueces
constituyen un método de integracion normativa.

La jurisprudencia asi descrita debe brindar seguridad juridica,
concrecién y racionalidad. Parafraseando a Ricardo Gil, la
jurisprudencia debe proveer seguridad juridica en el sentido de que
casos similares deben resolverse de manera analoga y asi concretar
el principio de igualdad y, ademas, permitir que las personas
conozcan con antelacion cémo incardinar sus comportamientos en
sociedad; también debe brindar concrecion, pues a través de la
creacion de sub-reglas se concretan principios juridicos contenidos
en la “ley”8, en la medida que se fijan los margenes y condiciones
de aplicacién; y, finalmente, debe sustentar la racionalidad del
sistema judicial y administrativo, por cuanto con estas decisiones se

1 Marco Gerardo Monroy Cabra, Op. Cit., p. 271.

18 El autor citado se refiere al “texto constitucional”.
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evita reiterar debates juridicos que ya se efectuaron y resolvieron en
anteriores oportunidades. Agrega el autor mencionado que las
decisiones judiciales deben garantizar que la aplicacion e
interpretacion de las normas se realice de manera estable, uniforme
y consistente!®.

El libro que se prologa recopila los criterios juridicos (conceptos,
reglas juridicas, consideraciones, instituciones, principios)
desarrollados por la jurisprudencia®® del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (TJCA) a través de la interpretacion de las
normas que conforman el ordenamiento juridico comunitario andino
durante el periodo comprendido entre junio de 2016 y junio de 2019.
Tales criterios pueden consistir en la definicion de conceptos,
instituciones o reglas juridicas, asi como en la explicacion de la
naturaleza, particularidades y alcances de tales conceptos,
instituciones o reglas juridicas. Dichos criterios constituyen normas
jurisprudenciales que se desprenden de la norma andina (derecho
positivo) y en su calidad de criterios jurisprudenciales se convierten
en una extension de la referida norma, por lo que tanto el texto de la
norma andina como el criterio juridico extraido de ella a través del
proceso interpretativo forman parte del derecho andino a efectos de
su aplicacion concreta por parte de las autoridades administrativas y
jurisdiccionales de los paises miembros de la Comunidad Andina:
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd.

La jurisprudencia a que se refiere el parrafo anterior puede consistir
en Interpretaciones Prejudiciales, que es el instrumento procesal
idéneo para extraer criterios juridicos de alcance general de la norma
andina a través de los métodos de interpretacion conocidos por la
Teoria General del Derecho; o Sentencias y Autos emitidos en
procesos judiciales como la Accion de Nulidad, la Accion de
Incumplimiento y el Recurso por Omision?. Y es que puede ocurrir,

19 Ricardo A. Gil Barrera, El ordenamiento juridico, en AA.VV (Francisco
Valderrama Bedoya, Coordinador académico), Teoria del Derecho, Sello
Editorial de la Universidad de Medellin, Medellin, 2015, p. 251.

2 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

2 Otros procesos judiciales de conocimiento del TICA son las demandas
laborales y arbitrales.
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a modo de ejemplo en lo que concierne a los Autos, que mediante un
Auto por el que se admite a tramite una demanda, se rechaza una
demanda por improcedente, se resuelve una excepcién o se anula un
acto procesal, el TICA establezca criterios juridicos sobre su
competencia 0 sobre la naturaleza y alcances de las acciones
judiciales materia de su competencia. En el caso de las Sentencias la
generacion de criterios juridicos resulta consustancial, pues para
resolver las controversias el Tribunal necesita aplicar la norma
andina y para aplicarla primero debe comprenderla, entenderla,
encontrar su ratio legis, su finalidad, lo que implica inevitablemente
una labor interpretativa. Por tanto, los criterios juridicos (o criterios
jurisprudenciales) se encuentran no solo en las Interpretaciones
Prejudiciales, sino también en las Sentencias y los Autos emitidos en
los procesos de accion de nulidad, accion de incumplimiento y
recursos por omision.

Este libro recoge los criterios juridicos que fueron propuestos por el
Despacho de la Magistratura del Perd como ponente de una
providencia judicial y también aquellos que fueron propuestos por
otras magistraturas y que se encuentran relacionados con los
anteriores. Es por ello que a nota a pie de pagina de cada seccion se
identifica al magistrado ponente de la providencia judicial
correspondiente. Tanto en los casos en los que se ha consignado un
criterio juridico propuesto por la Magistratura del Perd como en los
que se ha seleccionado un criterio propuesto por otra magistratura,
el resultado final lleva las correcciones y mejoras sugeridas por todos
los magistrados durante el proceso de elaboracion de la ponencia, asi
como los aportes fruto del debate en la sesién judicial respectiva. Por
ello es acertado afirmar que al final el autor de la providencia
judicial, y por tanto el autor del criterio juridico, es el TICA como
ente colegiado. Magistrados que provienen de cada uno de los paises
miembros de la Comunidad Andina aportan en la discusion sus
propias perspectivas y entendimiento de las instituciones juridicas
involucradas, lo que nutre el coloquio sostenido y enriquece el
contenido de la providencia judicial, independientemente de la
existencia, que puede haber, de votos salvados (también llamados
disidentes) o recurrentes (también denominados singulares o
aclaratorios).
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El libro esta estructurado sobre la base de los &mbitos tematicos en
los que se ha tenido la oportunidad de crear uno 0 mas criterios
jurisprudenciales. Estos criterios juridicos interpretan las
disposiciones contenidas en los regimenes juridicos comunes que se
aplican en los cuatros paises miembros de la Comunidad Andina. El
capitulo I, el més extenso, trata sobre propiedad intelectual, materia
que comprende mas del 90% de la labor jurisprudencial del TICA.
Dicho capitulo esta compuesto a su vez de tres subcapitulos: el
primero dedicado al derecho de autor y derechos conexos, el segundo
referido a la propiedad industrial y el tercero relacionado con los
derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales. El
capitulo Il versa sobre la tematica de libre competencia, respecto de
la cual en el ultimo afio el Tribunal ha tenido la oportunidad de emitir
importantes criterios jurisprudenciales. El capitulo 111 se centra en el
comercio internacional y esta conformado por cuatro subcapitulos
que exponen los criterios juridicos en materia del programa de
liberacion, salvaguardias, normas de origen y temas aduaneros. El
capitulo 1V se refiere al derecho tributario, en especifico a los
criterios vinculados a la norma andina que busca evitar la doble
tributacion. El capitulo V contiene los criterios jurisprudenciales
relacionados con las normas andinas sobre transporte aéreo, terrestre
y acuatico. El capitulo VI se enfoca en los criterios sobre la
determinacion de la autoridad competente para resolver las
controversias derivadas de los contratos de interconexion entre
operadores de redes de telecomunicaciones. El capitulo VII trata
sobre la mineria ilegal, un flagelo que azota a los cuatro paises
miembros de la Comunidad Andina. Al final del libro, en la seccion
anexos, se consignan dos normas reglamentarias cuya expedicion
fueron propuestas a iniciativa del Despacho de la Magistratura del
PerG: primero, la Nota Informativa que promueve la transparencia y
acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales
e informacion puablica del TICA; y segundo, el Reglamento que
regula aspectos vinculados con la solicitud y emisién de
Interpretaciones Prejudiciales.

En cada capitulo los criterios juridicos han sido colocados con el
objeto de mostrar una secuencia que facilite su entendimiento, por lo
que no necesariamente siguen un orden cronologico. En un principio
se penso en copiar literalmente el criterio juridico contenido en la
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providencia judicial, para efecto de lo cual hubiera bastado con poner
entre comillas y en cursiva el texto citado. Sin embargo, desde el
inicio se advirtio la necesidad de efectuar ligeros cambios
—meramente formales— sin alterar la esencia del criterio juridico.
Para empezar se han corregido los errores ortograficos detectados.
Tratandose de citas de doctrina o jurisprudencia se ha acudido a las
fuentes originales y en algunos casos ha sido necesario corregir los
textos citados pues se identificaron errores mindsculos. En otros
casos los textos han sido editados con el objeto de adaptarlos a la
secuencia escogida y para enlazar un criterio con otro. A nota a pie
de pagina de la sumilla de cada seccion se individualiza las paginas
de la providencia judicial (sentencia, auto o interpretacion
prejudicial) en las que consta el texto del criterio juridico, las paginas
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en las que consta
dicho texto y los parrafos de la providencia judicial que han sido
corregidos o editados. En consecuencia, lo que tiene el lector en
manos es una version mejorada —sin alterar el criterio juridico en
si— que permite una lectura secuencial de los criterios
jurisprudenciales, en los que se han limado las asperezas del tenor
original con el objeto de mostrar un texto pulido: editado y sin
errores.

Espero que este libro, en su afan por recopilar determinados criterios
jurisprudenciales desarrollados por el TICA en los Ultimos tres afios
respecto de los regimenes juridicos comunes en materia de
propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional,
derecho tributario, transportes, telecomunicaciones y mineria ilegal,
ofrezca a la colectividad andina un mayor acercamiento a la labor
resolutiva del o6rgano jurisdiccional de la Comunidad Andina,
permita apreciar la variedad de temas que son abordados por esta
corte internacional y corrija la creencia equivocada de que los textos
jurisprudenciales son pétreos o inamovibles. La labor jurisdiccional
de los jueces andinos crea Derecho a través de la interpretacion de la
norma andina y la extraccion de nuevos criterios juridicos o la
sustitucion de unos por otros.

El derecho andino es como un ser vivo que respira a través de la

jurisprudencia del TICA. La labor interpretativa actualiza el texto
del derecho positivo, la adapta a las circunstancias siempre
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cambiantes, la concretiza a las nuevas realidades. Y esto ocurre tanto
si estamos ante una solicitud de interpretacion prejudicial como en
la resolucion de un conflicto en el que se discute la legalidad de un
acto comunitario o el incumplimiento del derecho andino.

En el primer caso, tratdndose de la interpretacion prejudicial, el
Tribunal aprecia los hechos que dan forma a la controversia en el
proceso interno y a partir de lo que entiende como tema o temas
controvertidos desarrolla los criterios jurisprudenciales de alcance
general que orientaran a la autoridad administrativa o jurisdiccional
consultante que va a resolver la controversia. EI TICA no se
pronuncia sobre los hechos ni resuelve la controversia del proceso
interno, lo que le competente a la autoridad consultante del pais
miembro, pero conocer los hechos es importante para escoger el
criterio juridico y el alcance de este. En las interpretaciones
prejudiciales ocurre una cosa particular. A partir de los hechos se
construye una situacién hipotética y abstracta, y es respecto de esta
situacion hipotética y abstracta que el Tribunal despliega su
interpretacion juridica. No solo los hechos del proceso interno
permiten crear dicha situacion hipotética y abstracta, sino también
las preguntas de las autoridades consultantes. Si bien estas
autoridades no pueden solicitar que la corte andina resuelva la
controversia, si pueden preguntar sobre situaciones hipotéticas y
abstractas y como la norma andina se aplica a dichas situaciones. Los
hechos y las situaciones hipotéticas y abstractas no siempre son los
mismos, y hechos y situaciones distintos generan respuestas
diferentes, lo que da pie para que la corte andina amplie 0 module
sus criterios jurisprudenciales con la finalidad de abarcar en su
interpretacion esos nuevos hechos y situaciones que deben ser
resueltos por la norma andina y, claro esta, es la interpretacion
juridica la herramienta que permite convertir el texto inerte de la
norma en ese ser vivo y flexible que resuelve todo tipo de
controversias, incluso aquellas que versan sobre hechos o
situaciones gque nunca fueron imaginadas por el legislador andino.

En el segundo caso, tratdndose de las acciones de nulidad e
incumplimiento y el recurso por omision, el abordaje es mas directo,
pues el Tribunal esta autorizado para pronunciarse sobre los hechos
planteados por las partes procesales. En estos casos, no hay que
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suponer una situacion hipotética y abstracta intermedia entre los
hechos y la interpretacion de la norma, sino que el TICA analiza la
naturaleza, contenido y alcance de una determinada norma andina
asi como los conceptos, figuras e instituciones juridicas contenidos
en dicha norma para pronunciarse de manera directa sobre los hechos
planteados por el demandante y el demandado. EI Tribunal Andino
aplica el principio iura novit curia, el juez conoce el derecho, de
modo que no se encuentra limitado ni constrefiido por los
fundamentos de derecho esgrimidos por las partes demandante y
demandada. Més alld de lo sostenido por las partes procesales,
corresponde al TICA determinar cual es la norma andina aplicable a
la controversia y cual la interpretacion correcta de dicha norma.

Hay una retroalimentacion entre el hecho controvertido y la labor
resolutiva de los jueces que crea Derecho a través de la doctrina
juridica y la jurisprudencia. Funciona mas o menos de la siguiente
forma. EIl legislador redacta la norma a partir de uno o mas
determinados supuestos de hecho (o supuestos facticos) que estan en
su cabeza??. Con el tiempo la compleja y cambiante realidad hace
brotar “hechos nuevos” que no fueron pensados por el legislador. El
abogado litigante hard el esfuerzo de explicar en su alegato de
defensa que el hecho nuevo est4, o no esta —dependiendo del interés
de la parte a la que defiende— subsumido en el supuesto factico de
la norma. Dicho abogado, un profesor universitario u otro jurista
especializado en la materia, si esta convencido de que el hecho nuevo
si estd subsumido en el supuesto factico de la norma, escribird
articulos, columnas, opiniones o libros con el fin de sustentar su
posicion, desarrollando doctrina juridica nueva. El juez, por su parte,
luego de analizar las pruebas y escuchar a ambas partes en el proceso
judicial tiene que decidir, ya sea aceptando o rechazando que el
hecho nuevo estd subsumido en la norma. Para decidirse, no solo
tomara en cuenta la doctrina juridica que ya existia antes de la
aparicion del hecho nuevo, sino también la doctrina nueva que
postula que ese hecho nuevo si estd subsumido en la norma.
Asumamos que el juez se decide por reconocer que el hecho nuevo

2 El legislador suele ser un cuerpo colegiado (parlamento, congreso, asamblea)
por lo que buscar lo que esta en la “cabeza” de este cuerpo colegiado nos lleva
a indagar en las actas de las sesiones de debate, en los informes utilizados de
insumo, en los textos contenidos en las exposiciones de motivos, etc.
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si esta subsumido en la norma. El resultado es un nuevo criterio
jurisprudencial y la expresion clara de que la norma esta viva, que
crece y que ahora tiene un entendimiento mayor. No fue necesario
que el legislador modificara el texto de la norma para incorporar
dentro de ella el nuevo supuesto factico; bastd que el juez
—alimentado cognitivamente por el hecho nuevo, la posicion de los
litigantes y la doctrina juridica que abordd el impacto del hecho
nuevo— estableciera a traves de la interpretacion juridica un criterio
jurisprudencial que reconoce que el hecho nuevo si esta subsumido
en lanorma. La norma ha crecido en cuanto a los supuestos de hecho
contenidos en ella, no por obra del legislador, sino por virtud de la
labor interpretativa del juez.

Espero que esta obra compiladora de criterios jurisprudenciales
anime un mayor debate académico sobre las distintas normas y
materias de los regimenes juridicos comunes que conforman el
ordenamiento comunitario andino; sea de utilidad para los
funcionarios y profesionales que laboran en los o6rganos e
instituciones del Sistema Andino de Integracion, en los Organos
administrativos —las oficinas nacionales de patentes y marcas, las
oficinas de derecho de autor, las autoridades tributarias y aduaneras,
etc.— y jurisdiccionales de los cuatro paises miembros y en las
demas instancias involucradas en el proceso de integracién andino
(las Cancillerias y los Ministerios de Comercio Exterior); y se
convierta en texto de consulta para los abogados y estudiantes de
derecho de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd.

Que este libro sirva, ademas, de homenaje a la Comunidad Andina,
que este afio ha cumplido medio siglo desde la firma del Acuerdo de
Cartagena (el 26 de mayo de 1969), su tratado fundacional, y al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha cumplido
cuarenta afos desde la dacion de su tratado de creacion (el 28 de
mayo de 1979). Los cincuenta afios del proceso de integracion
andino deberia llevarnos a una mayor reflexion sobre la ventaja de
contar con legislacion armonizada que dota a los cuatros paises
miembros de regimenes juridicos comunes. Reglas y criterios
comunes acercan mas a los pueblos. Sus autoridades y ciudadanos
se encuentran mas identificados con problemas, soluciones y metas
comunes. Bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos
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tramitan los mismos procedimientos, exigen la tutela de los mismos
derechos, se benefician de la misma manera de un area de libre
comercio. Estos regimenes juridicos comunes constituyen el soporte
real y concreto de la nacion andina, un espacio geogréfico
pluricultural y multiétnico, biodiverso, que comparte un mismo
legado historico e integrado por ciento diez millones de ciudadanos
andinos.

Quito, 10 de agosto de 2019.
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PRESENTACION

La Universidad San Gregorio de Portoviejo ha incluido en su malla
curricular el curso “Derecho Integracional Comunitario” con el
proposito de dar a conocer a la poblacion estudiantil la naturaleza,
evolucion historica, caracteristicas y beneficios de los procesos de
integracion econdmica y social y de esta forma comprender lo que
en el Siglo XXI significa apertura comercial, libre comercio,
multilateralismo y globalizacion.

La Comunidad Andina es un proceso de integracion econémica y
social que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru con la
finalidad de lograr su desarrollo equilibrado, arménico y equitativo.
Este proceso de integracion, el mas longevo de Sudamérica y el que
cuenta con la institucionalidad mas solida, cumplio este afio
cincuenta afios desde la firma de su tratado fundacional, el
denominado Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 19609.

En el esfuerzo de promover el estudio e investigacion del Derecho
Comunitario Andino, en esta oportunidad la Universidad que
regento publica el Libro “Nuevos criterios jurisprudenciales del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 — Junio
2019) - Propiedad intelectual, libre competencia, comercio
internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y
mineria ilegal”, cuyos autores son el Magistrado Principal por la
Republica del Perd Hugo R. Gomez Apac, Presidente del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, y Karla Margot Rodriguez
Noblejas, Abogada Asesora de la Presidencia de dicho Tribunal, la
tercera corte internacional mas activa del mundo.

La obra compila importantes criterios jurisprudenciales
desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
los ultimos tres afios, evidenciando que esta corte internacional
conoce controversias sobre diversas materias que componen el
ordenamiento juridico andino. La importancia de este libro descansa
en el hecho de que permitira a los alumnos, abogados y autoridades
de los cuatro paises miembros conocer las Gltimas tendencias



Presentacion

jurisprudenciales del dérgano jurisdiccional andino en materia de
propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional,
derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y mineria ilegal.

Marcelo Farfan Intriago
Canciller del Consejo de Regentes
Universidad San Gregorio de Portoviejo

Portoviejo, agosto de 2019.
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ABREVIATURAS

CAMRE Consejo  Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores.

Comision Comision de la Comunidad Andina.

SGCA Secretaria General de la Comunidad
Andina.

TJCA/ Tribunal de Justicia de la Comunidad

Tribunal Andina.

OoMC Organizacién Mundial del Comercio.

OMA Organizacién Mundial de Aduanas.

OMPI Organizacién Mundial de la Propiedad

Intelectual.
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CAPITULO |

PROPIEDAD INTELECTUAL

El presente capitulo compila los criterios jurisprudenciales del TICA
relacionados con la Decision 351 — Régimen comun sobre derecho
de autor y derechos conexos, de fecha 17 de diciembre de 1993,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del
21 de diciembre de 19932%; la Decision 486 — Régimen comun sobre
propiedad industrial, de fecha 14 de setiembre de 2000, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de
setiembre de 2000%* %; y, la Decision 345 — Régimen comuin de
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La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace145.pdf

La referida Decisidn se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf

Mediante Sentencia recaida en el Proceso 14-AN-2001 de fecha 1 de febrero
de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 773 del
18 de marzo de 2002, el TICA decidio:

“...Declarar parcialmente nulo el articulo 1 de la Decision 486 (...)
disposicion que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se
declara, tendra, a partir de esta sentencia, el siguiente texto:

‘ARTICULO 1.- Con respecto a la proteccion de la propiedad
industrial, cada Pais Miembro concederd a los nacionales de los demés
Miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que
el que otorgue a sus propios nacionales’.

...Declarar la nulidad total del articulo 2 de la Decision mencionada
en el numeral anterior; y,

...Declarar la nulidad de la ultima frase del articulo 279 de la Decision
486; norma cuyo texto en lo sucesivo se limitara a decir:

‘ARTICULO 279.- Los Paises Miembros podran suscribir acuerdos de
cooperacion en materia de propiedad industrial que no vulneren la
presente Decision’.”


http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace145.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf
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proteccion a los derechos de los obtentores de las variedades
vegetales, de fecha 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de
1993%,

La referida Sentencia se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/'GACE773.PDF

Por Decision 632 de fecha 6 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1321 del 7 de abril de 2006, se aclard el segundo
parrafo del Articulo 266 de la Decision 486. La Decision 632 se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1321.pdf

Mediante Decision 689 de fecha 13 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1646 del 15 de agosto de 2008, se
adecuaron determinados articulos de la Decision 486 para permitir el desarrollo
y profundizacion de derechos de propiedad industrial a través de la normativa
interna de los paises miembros. La Decision 689 se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1646.pdf

% La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace142.pdf
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1.1.

SUBCAPITULO |

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Apartado |
Derecho de autor

La obra fotografica?’

El Articulo 4 de la Decision 351 establece que el derecho
de autor protege las obras literarias, artisticas y cientificas
susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier
forma o medio conocido o por conocer. Del mismo modo,
dicha disposicion hace una enumeracion ejemplificativa,
mas no taxativa, de las obras protegidas, consignando en su
Literal i) a las obras fotograficas y las expresadas por
procedimiento analogo a la fotografia.?8

27

28

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 4 a 6 de la Interpretacion Prejudicial
N° 143-1P-2017 de fecha 14 de junio de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R.
GoOmez Apac), que constan en las paginas 5 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3327 del 27 de junio de 2018. Se ha mejorado las notas a pie
de pagina de los parrafos 1.4 y 1.5 de las paginas 4 y 5; vy, la cita textual
contenida en el parrafo 1.7 de la pagina 5 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

Asimismo, se ha editado los parrafos 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 y 1.8 de las paginas 4 y
5; y, las notas a pie de pagina 6 del parrafo 1.7 y 7 del parrafo 1.12 de las
paginas 5 y 6 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina contenidas en los parrafos
1.1,1.5, 1.7 y 1.8 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 143-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203327

odf

De modo referencial, ver la Interpretacion Prejudicial 47-1P-2017 de fecha 7
de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3118 del 20 de octubre de 2017.
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1.2.

1.3.

14.
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Siendo ello asi, la normativa comunitaria otorga al titular de
una obra fotogréfica la proteccion de su creacion en el
ambito del derecho de autor.

Al respecto, sobre la proteccion de una fotografia como
obra artistica en materia de derecho de autor, Ricardo
Antequera Parilli sostiene lo siguiente:

“..la__fotografia y otras formas expresadas por
procedimiento analogo, constituyen obras del ingenio en
la_ medida en que guarden los requisitos de las demaés
producciones protegidas, es decir, una_manifestacion
creativa con caracteristicas de individualidad.

Esa originalidad no estd Unicamente en el aparato
fotogréafico —como tampoco en la cdmara de filmacion,
respecto del cine—, ya que supone un talento en el
fotéagrafo que puede residir en el sentido de la
oportunidad —de lo que son ejemplo las fijaciones
fotogréaficas de caracter documental donde se capta el
momento preciso de grandes acontecimientos de la
historia—, o0 _en la sensibilidad artistica al elegir la
distancia, el &nqulo, la luz, la ocasion, el enfogue, las
figuras o el mensaje, por ejemplo.

Y poco importa si el autor es un profesional o un
aficionado, o que la fijacion se haya tomado con un
aparato simple o una maquina altamente sofisticada.”?

(Enfasis agregado)

En esa misma linea, Delia Lipszyc también manifiesta lo
siguiente:

“...la fotografia es arte.

29

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, 2da. edicion, revisada y
actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”,
y su correspondencia con la legislacion, la jurisprudencia y la doctrina
comparadas, Direccion Nacional del Derecho de Autor - Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo |, p. 354.
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El fotégrafo selecciona el material sensible que va a

utilizar, observa, elige el motivo, encuadra o compone la

imagen, busca el anqulo preciso, mide la luz, prepara la

camara fotografica y dispara, una y otra vez, desde el

mismo _angulo o desde distintos. Emplea técnicas

diversas como, por ejemplo, la exposicion multiple de un

mismo negativo, lo cual le permite construir una historia
en el cuadro, fabricar’ la imagen de quienes estan
protagonizando el evento que quiere retratar. A veces
parte de un boceto, de un dibujo de la imagen antes de

empezar las tomas.

También hay muchas ‘instantineas’ en las que tanto el
fotdgrafo profesional como el aficionado no han hecho
mas que enfocar y disparar y, sin embargo, ofrecen tanto
0_mas interés artistico que una obra cuidadosamente
elaborada.

En el laboratorio el fotégrafo utiliza sustancias quimicas,
obtiene los negativos, observa cada toma, justiprecia su
expresividad, su plasticidad, analiza su calidad bajo la
lupa, positiva o revela los negativos, puede hacer
retoques, acentuar detalles y efectos, amplifica la imagen
en distintas formas. Puede usar ‘trucos’, como el
fotomontaje, la sobreimpresion, la interrupcion del
proceso de revelado con un golpe de luz con lo que se
logra un extrario efecto de coloracion (...) Hasta llegar al
resultado final hay una gran cantidad de pasos.

Las fotografias que presentan alguna originalidad en el
encuadre o en la composicion o en cualquier otro
elemento importante de la imagen, sin lugar a dudas son
acreedoras, al iqual gue las demas obras artisticas, a la
proteccion del derecho de autor...”*

(Enfasis agregado)

30

Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) —
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC) — Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires, 1993, p. 84.
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1.5. De acuerdo con lo anterior, una fotografia podra ser
protegida por el derecho de autor si es que cumple con el
requisito de originalidad3! para ser considerada como una
obra fotografica.

1.6. Para que algo sea considerado como obra, la doctrina
juridica autorizada menciona las siguientes caracteristicas
generales:3?

“1.  Que el objeto de la tutela debe ser el resultado del
talento creativo del hombre, en el dominio literario,
artistico o cientifico.

2. Que esa proteccion es reconocida con
independencia del género de la obra, su forma de
expresion, mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma
de  expresion, exige caracteristicas de
originalidad”.

3 En la Interpretacion Prejudicial N° 358-1P-2017 de fecha 1 de febrero de 2019,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3575 del 27 de
marzo de 2019, respecto de la originalidad se estableci6 lo siguiente:

“Conforme a lo dispuesto en el Articulo 3 de la Decision 351, la “‘Obra’
es: ‘Toda creacion intelectual original de naturaleza artistica, cientifica
o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier
forma’.

La originalidad implica que una obra se pueda diferenciar de otras
obras de terceros. En su obra el autor ha impreso elementos propios
de su espiritu. Dos obras se podrian considerar originales si una no es
una reproduccion de la otra, y si cada una tiene elementos que logran
diferenciarlas o individualizarlas.

La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy
caracteristica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y
evidente. La originalidad supone un aporte individual y creativo, es
decir, producto de un pensamiento independiente.”

32 Ricardo Antequera Parilli, El nuevo régimen del Derecho de Autor en

Venezuela (Y su correspondencia con la legislacion, la jurisprudencia y la
doctrina comparadas), Autoralex, sin ciudad, 1994, p. 32.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La proteccion de un derecho de autor no depende del mérito
de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo
intelectual o de los recursos para producirla, sino de que
posea elementos demostrativos de una diferencia sensible,
absoluta o relativa, que individualice el pensamiento
representativo o la subjetividad de su autor, lo cual debera
valorarse como una cuestion de hecho en cada caso.**

En el caso de una obra fotografica, su originalidad debera
reflejar cierta singularidad o particularidades del autor en la
propuesta artistica contenida en la imagen capturada sea a
través del encuadre o el &ngulo de la fotografia, la
iluminacién al capturar la imagen, el contraste de luces,
colores, retoques, efectos o trucos utilizados para acentuar
la imagen capturada y de esta manera lograr el producto
final esperado por el autor.®*

Asimismo, tal como se indic6 lineas arriba, el creador de
una obra fotografica no necesariamente tiene que ser un
fotografo profesional sino que puede ser cualquier persona
natural y el aparato con el cual capturé o elabord la referida
obra no tiene que ser necesariamente una maquina
profesional para que pueda ser catalogada como una obra
fotogréfica protegida.

La originalidad de una fotografia no radica en el objeto o
lugar fotografiado, sino en los elementos contenidos en la

33

34

Ver Interpretacion Prejudicial N° 14-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de
abril de 2017.

Al respecto, ver: Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos,
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) - Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y
el Caribe (CERLALC) — Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires, 1993, pp.
83-86; Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, 2da. edicién, revisada y
actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”,
y su correspondencia con la legislacion, la jurisprudencia y la doctrina
comparadas, Direccion Nacional del Derecho de Autor - Servicio Autdnomo
de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, pp. 354-357; y, Ricardo
Antequera Parilli, Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, Fundacion
AISGE - Editorial Reus S.A., Madrid, 2007, p. 73.
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imagen capturada que permitan distinguirla del resto de
fotografias.

En consecuencia, una mera fotografia que no cuente con el
requisito de originalidad no podra ser considerada como
una obra fotografica por lo que no se encontraré protegida
por el derecho de autor®,

Obras plasmadas sobre un soporte fisico de propiedad
de tercero®

En principio nadie puede modificar una obra (obras
plasticas, canciones, libros, peliculas, etc.) sin autorizacion
del autor. Sin embargo, este derecho moral a la integridad
de la obra no es absoluto, por lo que en caso de conflicto
con otros derechos como el de propiedad corresponde
evaluar las circunstancias de cada caso a efectos de
ponderar los derechos en conflicto. En efecto, no es que un
derecho prime sobre el otro, sino que deben ponderarse los
intereses en conflicto y buscar una solucion equilibrada que
permita la maxima proteccion de ambos derechos.

35

36

La mera fotografia, a diferencia de una obra fotogréfica, capta la imagen
conforme se encuentra en ese momento, sin aportar ni transmitir nada del autor,
pues Unicamente se limita a captar y pulsar el disparador de la camara
fotogréfica, como por ejemplo pudiera ser el caso de las fotografias tomadas
para cumplir un trdmite determinado (fotografia tamafio carné, pasaporte, etc.)
o aquellas imagenes captadas en cabinas automaticas, entre otros supuestos.

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 10 y 11 de la Interpretacion
Prejudicial N° 47-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 44 y 45 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado el
parrafo 3.1 de la pagina 10 de la referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo,
se ha editado las notas a pie de pagina 14 del parrafo 3.3, 15 del parrafo 3.4y
17 del parrafo 3.5 de las paginas 10 y 11 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Finalmente, se ha editado las citas textuales contenidas en los
parrafos 3.4 y 3.5 de la pagina 11 de la referida Interpretacién Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 47-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3118.pdf
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2.2.

2.3.

2.4.

Un supuesto particular es el de las obras plasmadas en un
soporte fisico de propiedad de tercero, respecto del cual
resulta muy dificil o imposible separar la obra del soporte
material, por lo que la afectacidn al soporte implica en gran
medida una afectacion a la obra.

Para el caso de las obras plasmadas sobre un soporte fisico®”
de propiedad de tercero se debe tener presente que la
proteccion de la que goza el autor de la obra es
independiente al derecho de propiedad del titular del
soporte fisico en el cual esta incorporada la obra, conforme
a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Decision 351%,

Sobre el particular, el autor Ricardo Antequera Parilli
sefiala que:

“...«la enajenacion del objeto material en el cual esté
incorporada la obra, no produce en favor del adquirente la
cesion de los derechos de explotacion del autor» (LSDA,
art. 54).

Ello hace que el ejercicio de actos por el propietario del
soporte material en el cual esta incorporada la obra,
seran ilicitos en la medida que lesionen el derecho moral
-que es intransferible-, o el patrimonial de autorizar o no
y de obtener una remuneracion por la explotacién de la
creacion por cualquier medio o procedimiento.” 3

37
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Objeto material en el cual esta incorporada la obra.
Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 6.- Los derechos reconocidos por la presente Decision son
independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada
la obra.”

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, 2da. edicion, revisada y
actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”,
y su correspondencia con la legislacion, la jurisprudencia y la doctrina
comparadas, Direccion Nacional del Derecho de Autor - Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, p. 138.
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En esa linea, el autor Raul Solorzano Soldrzano también
sefiala que*:

“En el caso de las obras plasticas donde generalmente nos
encontramos ante ejemplares Unicos e irrepetibles, no
siempre la persona que tiene la titularidad de la creacion
intelectual (corpus mysticum) es la misma que ostenta la
propiedad del soporte que la contiene (corpus
mechanicum) (...)

Sobre el derecho moral de integridad, Ricardo Antequera
sostiene acertadamente que «la faceta mas dramatica del
derecho de integridad esta referida a la conservacion del
soporte Unico que contiene la obra, como en las artes
plasticas, porque como ha sefialado la Sala 12 del Tribunal
Supremo espafiol, su destruccion es el atentado mas grave,
por irreformable, que pueda inferirse al derecho moral de
respeto a la obra»™. En el caso de los murales del Centro
de Lima, sus autores, pese a no ser propietarios de las
paredes sobre las cuales se hicieron las correspondientes
creaciones, son indudablemente titulares de derechos
morales.”

«4  ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de derecho de
autor y derechos afines. Madrid: Reus, 2007, p. 89.”

Por lo expuesto, existen supuestos particulares en los que el
titular de la obra no es el mismo que el propietario del
soporte, como por ejemplo en el caso de los murales, los
cuales requieren de una estructura fisica que le sirva de
soporte, por lo que la destruccién o alteracion del soporte
fisico podria implicar la destruccién o afectacion de la obra.

40

Raul Soldrzano Sol6rzano, En torno al derecho moral del autor a la integridad
de su obra: reflexiones a proposito del dafio efectuado a los murales en el
Centro de Lima, en “Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Catolica del Perd”, Pontificia Universidad Catolica del Perq,
Lima, N° 74, 2015, pp. 101-102.

Disponible en:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13588/14212
(visitado el 20 de julio de 2019)
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3.

3.1.

Criterios para evaluar conflictos entre derecho de
propiedad y derecho moral a la integridad de la obra*

No es posible establecer de forma absoluta la primacia del
derecho moral a la integridad de la obra del autor respecto
del derecho real del propietario del soporte material sobre
el cual esta plasmada la obra, debido a que se debe analizar
cada caso en particular, conforme a criterios que permitan
en lo posible una ponderacién adecuada de ambos derechos.
Atendiendo a ello se debera considerar lo siguiente:

a) Acuerdo previo entre las partes

En caso de que el autor de una obra y la persona que
contratod su elaboracion y/o propietario del soporte
material sobre el cual se ha plasmado la obra hayan
suscrito un acuerdo, las partes se regiran por lo
establecido expresamente en dicho acuerdo respecto
de las modificaciones o afectaciones que se realicen
al soporte material y que pudieran afectar la
integridad de la obra.

Ahora bien, en el supuesto de que el soporte material
sea vendido a tercero, se aplicara lo establecido en el

41

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 11 a 16 de la Interpretacion
Prejudicial N° 47-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 45 a 50 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado el
literal b) del parrafo 4.1 de la p4gina 12 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 18 y 19 del
parrafo 4.2.1, 22 del péarrafo 4.2.3, 27 y 28 del péarrafo 4.2.5 y 29 del parrafo
4,26 de las paginas 12 a 16 de la referida Interpretacion Prejudicial.
Adicionalmente, se ha editado las citas textuales contenidas en los parrafos
423,425y 4.2.6 de las paginas 13 a 15 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Finalmente, se cambi6 la numeracion de los parrafos 4.2.1 al 4.2.7
de las paginas 12 a 16 de la referida Interpretacion Prejudicial por los literales
a) al g), tal como aparece en la presente seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 47-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3118.pdf
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pacto suscrito inicialmente con el propietario original
y/o persona que encargo la obra.

b) Controversias sobre aspectos no contemplados
contractualmente

En caso el autor de una obray la persona que contrato
su elaboracion y/o propietario del soporte material no
hayan contemplado acuerdos respecto de las
modificaciones o afectaciones que se realicen al
soporte material y que pudieran afectar la integridad
de la obra, se resolvera el conflicto ponderando los
derechos en conflicto, tal como se explica a
continuacion.

En ese sentido, en el supuesto en que surja una controversia
sobre aspectos no contemplados contractualmente, se
buscara el equilibrio entre el derecho moral a la integridad
de la obra y el derecho real de propiedad del titular del
soporte material, considerando, entre otros, los siguientes
criterios:

a) Elaboracion de la obra

Si se trata de una obra elaborada sin autorizacion del
propietario del soporte material, esta serd pasible de
ser eliminada a sola voluntad del propietario del
soporte material®2. Lo mismo sucede, si se trata de

42

Por ejemplo, un artista urbano puede haber pintado el muro posterior de una
vivienda sin autorizacion del propietario. En este supuesto, incluso si la obra
redne el requisito de originalidad, el derecho de propiedad primaria sobre el
derecho a la integridad de la obra y el propietario del inmueble podria optar por
conservarla, mutilarla, deformarla o modificarla, dado que el autor realizé la
obra sin considerar el derecho del propietario; esto es, sin su autorizacion.

Similar posicion tiene Raul Sol6rzano Soldrzano, quien sefiala que cuando nos
encontremos ante un “mural hecho subrepticiamente, sin permiso (...)
estariamos ante una situacion de mala fe y abuso del derecho si quien realiza
un mural sin autorizacién alguna se opone a la destruccion de su obra. En este
caso, al eliminarse el mural que el titular del soporte jamas consintid, no
parece que podamos considerar que se ha vulnerado el derecho moral de
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una obra por encargo que no ha seguido las
indicaciones dadas expresamente por quien encargo
la obra®,

b)  Material de la obra

La obra plasmada en un soporte material de propiedad
de tercero puede ser elaborada con productos de
material duradero o no.

El autor que elabora una obra con material no
duradero conoce que la misma sufrird el deterioro
normal que corresponde al material utilizado y por
ello conoce que la obra esta destinada a sufrir dafios
o desparecer con el pasar del tiempo*.

c) Caracter permanente o temporal de la obra
Las obras de caracter permanente se elaboran con la

intencidn de que sean protegidas de factores externos
que puedan afectarlas®.
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integridad del autor.” (Raul Solorzano Solorzano, Op. Cit., p. 109).

Si el autor, a pesar de haber recibido las indicaciones del propietario opta por
plasmar una obra distinta a la encomendada, el propietario se encontrard
facultado incluso a la eliminacion de la obra.

En esa linea, Raul Solérzano Soldérzano, a modo de ejemplo, sefiala que:
“Imaginemos que se encarga a un muralista hacer una obra en las paredes
interiores y exteriores del nuevo Lugar de la Memoria en Miraflores,
indicandole que en su obra no puede colocar imagenes que constituyan
apologia del terrorismo. Para mayor certeza, incluso se llega a aprobar un
boceto de un mural. Sin embargo, pese a la instruccién expresa, el autor hace
todo lo contrario. Aqui la eliminacion del mural no deberia generar una
infraccion al derecho moral de integridad.” (Raul Solérzano Soldrzano, Op.
Cit., p. 109).

Un ejemplo de estos casos puede darse en las obras realizadas en materiales no
duraderos como esculturas de hielo, de arena, murales de tiza, etc.

Como ejemplo se pueden citar los murales ubicados en la parte interior de una

determina edificacion, que dada su ubicacidn se encuentran destinados a
permanecer intactos por afios.
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Por otro lado, hay obras que por su naturaleza tanto el
autor como terceros saben que tienen caracter
temporal; es decir, que estan destinadas a sufrir
deterioro, destruccion o consumo en el corto plazo, en
algunos casos incluso de manera casi inmediata.

En este sentido, se pueden apreciar obras de caracter
temporal que son elaboradas para un acontecimiento
especifico como festivales, concursos u otros. Al
respecto Raul Soldrzano Solérzano sefiala lo
siguiente:

“Mural con vocacién de baja permanencia. Este
podria ser el caso de los murales realizados bajo el
contexto de un festival o de un concurso (...)

(...)

Si bien verificamos que en este segundo supuesto los
murales podrian tener un tiempo de exhibicién de
pocos afios, ello no implica que (...) puedan ser
borrados o destruidos sin que se hayan realizado
previamente determinadas acciones en resguardo
del derecho moral del autor a la integridad de su
obra...”*®

Asimismo, tenemos que tener presente que existen
obras que se ejecutan con fines especificos, como
decorativos, conforme a las necesidades y gustos de
un propietario en particular®’, asi como obras que se

46
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Raul Solérzano Sol6rzano, Op. Cit., pp. 106 y 107.

Por ejemplo, una persona que decidié decorar el cuarto de su pequefia hija con
imagenes propias de una menor de 5 afios. Es evidente que la decoracion puede
cambiar cuando la hija sea adolescente.

Asimismo, se puede dar el caso de que en un inmueble funcionaba una empresa
metalmecanica y por ello en los muros del inmueble se plasmé una obra alusiva
a dicha actividad. Sin embargo, luego el inmueble es vendido y sera utilizado
como spay peluqueria, por lo que el mural ya no mantiene ninguna vinculacion
con la actividad econémica realizada en la propiedad y conservarlo afectaria el
uso del inmueble por parte de su nuevo propietario.
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efectian con fines comerciales, por lo que su
permanencia en el tiempo viene vinculada a la
finalidad para la cual fueron creadas®®.

d) Interés publicoy seguridad publica

Si el derecho a la integridad de la obra entra en
conflicto con el interés publico, este ultimo deberia
primar toda vez que el derecho particular de un autor
no puede prevalecer sobre el derecho del publico en
general.

Una obra realizada con la finalidad de servir a la
comunidad debe primar ante el derecho a la integridad
de la obra artistica, siempre que la afectacion sea
necesaria*.

Por su parte, en el supuesto en que la obra se
encuentre en un soporte material que por sus
caracteristicas pueda afectar la sequridad publica,
como por ejemplo un muro o estructura, corresponde
que prime la seguridad de las personas que se
pudieran ver potencialmente afectadas, debiendo
acreditarse el referido riesgo a la seguridad®’.
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A modo de ejemplo podemos citar el encargo de la elaboracion de una torta de
cumpleafios o de matrimonio, especialmente disefiada y decorada con toques
artisticos unicos, extraordinarios. El autor, creador de la torta, no puede impedir
que esta sea consumida por los invitados de la recepcion, dado que a pesar de
poder presentar originalidad el destino de la obra fue ser incorporada en un
soporte material destinado al consumo humano, y en consecuencia a
desaparecer.

Hay obras que su permanencia 0 modificacion no dependen de la voluntad del
autor, sino del interés pablico. Pensemos en un puente, disefiado por un famoso
arquitecto. Este no puede impedir que la autoridad publica (un ministerio, una
municipalidad, etc.) ensanche, amplie, modifique o incluso derrumbe el puente
por interés publico, como por ejemplo debido el incremento del trafico
vehicular, el desvio de la corriente del rio, el deterioro de los soportes o pilares
del puente, etc.

El riesgo a la seguridad no se acreditara con el solo dicho de parte sino que
requiere de pruebas que acrediten la eminencia de la amenaza a la seguridad.
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e) Riesgo de deterioro o pérdida de la propiedad

En los supuestos en los que la obra plastica se
encuentra plasmada en un soporte material como un
muro o estructura, se debera tomar en consideracion
que ante una situacion en la que el estado del soporte
material requiera una intervencion para su
conservacion, el propietario podrd efectuar las
modificaciones necesarias.>

Al respecto, Cristina Vicent Lopez sefiala lo
siguiente:

“...respeto absoluto a la obra podria ocasionar
graves perjuicios al inmueble, impidiendo su
conservacion y rehabilitacion, apunta la referida
sentencia «piénsese en humedades, agrietamientos,
debiéndose dejar arruinar, perecer en tales casos
ante la imposibilidad de tocar el muraly...”

51
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Las pruebas que se podrian presentar son informes emitidos por profesionales,
fotografias, videos, entre otras.

En la Sentencia STS 6958/2006-ECLI: ES:TS: 2006:6958 de fecha 6 de
noviembre de 2006 emitida por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Espafia
se sefiala lo siguiente: “...la Sala estima que el deficiente estado del edificio
precisando de reparaciones que exigian demoliciones y reconstrucciones
justifica la demolicién del mismo y, por tanto, del conjunto en que se integra
la obra -adherida inseparablemente al inmueble sin posibilidad de extraccion
sin dafio-. La situacion del edificio imponia la reconstruccién del mismo y
excluida la posibilidad de conservacion de la obra pictérica, ya aminorada en
su integridad por su propia naturaleza y caracteristicas...”

Disponible en:
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/650053/Propiedad%20inte
lectual/20061214 (visitado el 20 de julio de 2019)

Cristina Vicent Lopez, Derechos de autor sobre la obra plastica enajenada,
Ediciones Revista General de Derecho, Valencia, 1999, p. 77.

Disponible en:

https://www.casosreales.es/BDI/doctrina/biblioteca/descargar.php?id=1333597
(visitado el 20 de julio de 2019)
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f)

Sin embargo, previamente a la modificacion del
soporte material el propietario deberd comunicar al
autor de las medidas que se tomaran a efectos de
permitirle el retiro de la obra, en caso de ser ello
posible, o la toma de muestras fotograficas u otras
muestras que considere pertinente el autor. Lo
sefialado en este parrafo no seré aplicable en los casos
fortuitos o de fuerza mayor.

Afectacion a derechos de terceros

Se pueden dar supuestos en los que se deba alterar una
obra a efectos de cautelar derechos fundamentales de
terceros como la defensa al derecho a laimagen o a la
intimidad de una persona. Este supuesto se puede dar
en diversos tipos de obra, en los que se incluya por
ejemplo la imagen no autorizada de una persona.

En estos supuestos, la supresion de las partes
pertinentes no afectaria el derecho de integridad a la
obra debido a que Unicamente se suprime la parte que
afecta a terceros.

Al respecto, la autora Sofia Rodriguez Moreno sefiala
que:

“A. y H J. LUCAS (...) ven una excepcion al
derecho moral de integridad de la obra en los casos
en que esta integridad resulte desconocida como
consecuencia de la defensa de un derecho de la
personalidad. Tal ocurriria por ejemplo en el caso
en que se supriman apartes [sic] de una pelicula o
de un libro por atentar contra la vida privada, el
derecho a la imagen o la intimidad de una
persona (...)

(...)

De ese andlisis concluimos que la sociedad en
general resulta beneficiada si se hacen respetar
tales derechos, por lo que bien puede establecerse
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en virtud de ellos una limitacién al derecho de
autor.”®3

g) Medidas diligentes del propietario para la
conservacion de la obra

Cuando estén en conflicto el derecho de propiedad
que ostenta el titular del soporte material sobre el cual
se encuentra la obra y el derecho a la integridad de
dicha obra que ostenta su autor, debemos tener
presente que se deberd cautelar en la medida de lo
posible a este ultimo.

En este sentido, el propietario del inmueble, salvo en
los casos de seguridad, caso fortuito o fuerza mayor,
deberd efectuar las acciones necesarias para contactar
al autor a fin de comunicarle la futura afectacion a su
obra para que pueda contar con la posibilidad de
retirar su obra del soporte fisico (de ser ello posible),
tomar fotografias o filmaciones de la misma u otra
accion a efectos de conservarla de alguna forma.

Por tanto, se debera analizar cada caso en particular
considerando los criterios antes expuestos a efectos de
ponderar adecuadamente el derecho moral a la integridad
de la obra del autor y el derecho real del propietario del
soporte material sobre el cual esta plasmada la obra.

Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para
realizar, autorizar o prohibir la reproduccion y
comunicacion publica de una obra®*

Teniendo en cuenta el objeto de proteccion del derecho de
autor, corresponde en este punto mencionar aquellos

53
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Sofia Rodriguez Moreno, La era digital y las excepciones y limitaciones al
derecho de autor, Universidad Externado de Colombia, Bogoté, 2004, pp. 67-

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 31 a 37 de la Interpretacion
Prejudicial N° 464-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado
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4.2.

4.3.

4.4,

derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales
se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y
los derechos patrimoniales.

Al respecto, en esta seccidn se analizaran tnicamente los
derechos  patrimoniales del derecho de autor,
especificamente, el derecho que tiene el titular de una obra
para realizar, autorizar o prohibir su reproduccion y
comunicacion publica.

Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales protegen la explotacion
econdmica a la cual tiene derecho el autor, en relacién con
sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el
Capitulo V de la Decision 351.

Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos
morales, en atencion a su propia naturaleza, son exclusivos,
de contenido ilimitado, disponibles, expropiables,
renunciables, embargables y temporales®®.
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Ponente: Hugo R. Glmez Apac), que constan en las paginas 66 a 72 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3438 del 12 de noviembre de 2018.
Se ha mejorado las notas a pie de pagina 58 del parrafo 6.6 y 61 del parrafo
6.14 de las paginas 32 y 34 de la referida Interpretacion Prejudicial.

Se ha editado los parrafos 6.3, 6.8, 6.9, 6.13 y 6.22 de las paginas 31, 32, 33 y
35; las citas textuales contenidas en los parrafos 6.14 y 6.19 de las paginas 34
y 35; Y, las notas a pie de pagina 61 del parrafo 6.14, 62 del parrafo 6.19, 63 y
64 del parrafo 6.20, y 66 y 67 del parrafo 6.22 de las paginas 34, 35y 37 de la
mencionada Interpretacion Prejudicial. Se ha eliminado el pérrafo 6.5 de la
pagina 32 y la cita contenida en el literal €) del parrafo 6.22 de pagina 35 de la
referida Interpretacion Prejudicial, debido a que no se pudo verificar la
literalidad de la cita textual. Finalmente, se ha agregado la nota a pie de pagina
contenida en el parrafo 4.12 de esta seccién.

La Interpretacion Prejudicial N° 464-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203438
-pdf

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, 2da. edicion, revisada y
actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”,
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El Articulo 13 de la Decisién 351 establece una lista
enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos
que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar,
autorizar o prohibir los siguientes actos de explotacion:

“a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o
procedimiento;

b)  La comunicacion publica de la obra por cualquier
medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imagenes;

c) La distribucion pablica de ejemplares o copias de
la obra mediante la venta, arrendamiento o
alquiler;

d) La importacién al territorio de cualquier Pais
Miembro de copias hechas sin autorizacion del
titular del derecho;

e) La traduccién, adaptacion, arreglo u otra
transformacion de la obra.”

(Subrayado agregado)

De conformidad con el Articulo 17 de la Decision 351, los
paises miembros pueden reconocer otros derechos de
caracter patrimonial, diferentes a los contemplados en el
Articulo 13 del mencionado cuerpo normativo.

A continuacion, se analizara cada una de las figuras antes
sefialadas, a fin de que se pueda determinar si existié o no
infraccién al derecho de autor dentro del procedimiento
interno.

y su correspondencia con la legislacion, la jurisprudencia y la doctrina
comparadas, Direccion Nacional del Derecho de Autor - Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, p. 395.
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4.8.

4.9.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la
reproduccion de una obra

El Literal a) del Articulo 13 de la Decision 351 dispone que
el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir la reproduccion de la obra por cualquier forma o
procedimiento.%®

Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Articulo 9
del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, el cual dispone que los autores de obras
literarias y artisticas gozardn del derecho exclusivo de
autorizar la reproduccién de sus obras por cualquier
procedimiento y bajo cualquier forma.>’
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Decisién 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproduccién de la obra por cualquier forma o procedimiento;

(.)

Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Avrtisticas.-

“Articulo 9
Derecho de reproduccion: 1. En general; 2. Posibles excepciones;
3. Grabaciones sonoras y visuales]

1) Los autores de obras literarias y artisticas protegidas por el presente
Convenio gozaran del derecho exclusivo de autorizar la reproduccion
de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Unién la facultad de
permitir la reproduccién de dichas obras en determinados casos
especiales, con tal que esa reproduccion no atente a la explotacion
normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del autor.

3) Toda grabaciéon sonora o visual serd considerada como una
reproduccion en el sentido del presente Convenio.”

(Subrayado agregado)

51



4.10.

4.11.

4.12.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

Asimismo, el Articulo 14 de la Decision 351 define a la
reproduccion como: “...la fijacién de la obra en un medio
que permita su comunicacion o la obtencion de copias de
toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.”

Del mismo modo, en relacion a este derecho en especifico,
Delia Lipszyc sefiala lo siguiente:

“(...)

El derecho de reproduccion es la facultad de explotar la
obra en su forma original o transformada, mediante su
fijaciébn material en cualquier medio y por cualquier
procedimiento que permita su comunicacién y la
obtencion de una o de varias copias de todo o parte de ella
(...)

Se entiende por reproduccidn la realizacion de uno o mas
ejemplares de una obra o de partes de ella en cualquier
forma material, con inclusion de la grabacion sonora y
visual (...)"%

En consecuencia, el derecho patrimonial de reproduccién
tiene como objetivo que el autor o titular pueda generar
copias totales o parciales de la obra original o transformada,
por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la
facultad de explotar la obra. Siendo ello asi, cualquier
persona que no cuente con la autorizacion del titular de la
obra para su reproduccién infringe este derecho, por lo tanto
esta conducta constituira una infraccion al derecho de autor
y, en consecuencia, debera ser sancionada.*®

58
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Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) —
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC) — Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires, 1993, p. 179.

De modo referencial ver la Interpretacion Prejudicial N° 180-1P-2014 de fecha
12 de marzo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2501 del 18 de mayo de 2015.
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la
comunicacion publica de una obra

El Articulo 13 de la Decision 351, reconoce al autor y, en
su caso, a sus herederos el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir, entre otros, la comunicacion publica de
la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos y las imagenes.

Se entiende por comunicacién publica a todo acto por el
cual una pluralidad de personas, reunidas 0 no en un mismo
lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribucion
de ejemplares a cada una de ellas, ello de conformidad con
lo establecido en el Articulo 15 de la Decision 351.

Al respecto, sobre dicho concepto, Delia Lipszyc, también
sefiala lo siguiente:

“Se entiende por comunicacion publica de una obra todo
acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener
acceso a todo o parte de ella, en su forma original o
transformada, por medios que no consisten en la
distribucidén de ejemplares.

La comunicacion se considera publica, cualesquiera que
fuera sus fines, cuando tiene lugar dentro de un ambito
que no sea estrictamente familiar o doméstico y, aun
dentro de este, cuando esta integrado o conectado a una
red de difusion de cualquier tipo...”®°

(Subrayado es nuestro)

De lo anterior, podemos establecer que existen dos elementos
que deben presentarse para que se configure un acto de
comunicacion publica de manera indebida de obra protegida
por el derecho de autor. La primera es que un tercero, que no
cuenta con la autorizacion de autor o titular de la obra,

60

Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) —
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC) — Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires, 1993, p. 183.
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disponga su acceso a una pluralidad de personas, reunidas o
no en un mismo lugar. La segunda es que no exista previa
distribucion de ejemplares a dichas personas®. Asimismo, el
acto de comunicacion sera publico cuando se produzca para
la colectividad, exceptuandose el ambito familiar o
doméstico.®?

Por ejemplo, si una obra artistica (un dibujo o pintura o
cerdmica artistica, etc.), sin autorizacion del titular, es
colocada en una vitrina en medio de un parque, donde existe
la posibilidad de que concurran una pluralidad de personas,
dicha accion calificaria como un acto de comunicacién
publica indebido. También lo serd, si alguien toma una
fotografia o una grabacion de dicha obra y ella es subida a
internet, sin consentimiento del titular. No obstante a lo
anterior, si la obra artistica fuese colocada o exhibida en un
ambito doméstico dicha accién no podra ser considerada
como un acto de comunicacién publica indebida; y, por tanto,
no constituiria una infraccion al derecho de autor.

Asimismo, el Articulo 15 de la Decision 351, adicionalmente
al supuesto indicado en el parrafo anterior, contempla una
lista enunciativa de las formas de comunicacion publica de
una obra. Dichas modalidades han sido desarrolladas por este
Tribunal mediante Interpretacion Prejudicial 398-1P-2016
del 5 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3023 del 22 de mayo de 2017,
donde se ha manifestado que son las siguientes:
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Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales
de América Latina. Organizado por la OMPI conjuntamente con la Oficina
Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM). Documento preparado por Emilia Aragon. Contenido del Derecho
Autor. El Autor, la Obra, Limitaciones y Excepciones, p. 13.

Disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju lac_04/ompi_pi_ju_|

ac_04 23.pdf (visitado el 24 de julio de 2018)

Ver Interpretacion Prejudicial N° 33-1P-1999 de fecha 22 de marzo de 2000,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 565 del 12 de
mayo de 2000.
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a)

b)

Representacion y ejecucion publica.- Constituye uno
de los procedimientos para hacer comunicar las obras
artisticas y literarias a varias personas, a través de
medios distintos de la distribucion de ejemplares. Sus
principales requisitos consisten en la inexistencia de un
vehiculo material para que se pueda acceder a la obra 'y
en la destinacion de la comunicacion a una pluralidad
de personas calificadas como “publico”.

La nocidn estricta de representacion se refiere a las
obras dramaticas, dramatico-musicales, coreograficas o
pantomimicas, comunicadas a través de la
escenificacion.

Recitacion o declamacién.- Hablamos de dicho
derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en
alta voz, para un publico presente o con la utilizacion
de procedimientos diferentes de la radiodifusion, sin
que medie la previa distribucion de ejemplares.

Las obras comunicadas al publico en forma oral,
expresamente mencionadas en el Convenio de Berna
(Articulo 2.1), también estan protegidas por el derecho
de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y
otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se
dictan, en el marco de las actividades docentes.

Exhibicion o proyeccion cinematografica.- Entre las
modalidades del derecho de comunicacion publica
indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de
autorizar o prohibir la proyeccion o exhibicion publicas
de las obras cinematograficas, asimiladas a estas las
obras expresadas por un proceso andlogo a la
cinematografia, asi entendidas las secuencias de
imagenes y/o sonidos grabados en toda clase de
soportes materiales, para proyeccion ante un puablico
presente.
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d) Exposicion.- El derecho de exposicion de las obras de
arte plésticas es un derecho similar al derecho de
representacion.

El acceso publico a las obras, 0 a una copia de la obra,
puede darse de forma <“directa”, denominada
genéricamente de “‘exposicion”, o “indirecta”
mediante la utilizacion de un dispositivo que puede ser
una pelicula, un dispositivo, presentado por lo general
en una pantalla. Con la aparicion de nuevas técnicas
que utilizan medios electrénicos, la forma indirecta de
presentacién de las obras de arte y fotografias ha
adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la
necesidad de una proteccion expresa y efectiva, en
salvaguardia de los derechos exclusivos del autor.

e)  Transmision.- La transmision se puede hacer por
radiodifusion, que se entiende a la comunicacion a
distancia de sonidos y/o imégenes para su recepcion
por el publico en general por medio de ondas
radioeléctricas, a través de la radio, la television, o de
un satélite; y, por cable distribucion, el cual consiste
en la distribucion de sefiales portadoras de imagenes
y/o sonidos, para el publico a través de hilo, cable, fibra
Optica, entre otros®,

Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales
del autor. Usos honrados. Explotacion normal de la
obra®

Habiéndose mencionado los derechos con los que cuenta el
autor, corresponde ahora mencionar que las normas que

63
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Ver Interpretacion Prejudicial 39-1P-1999 de fecha 1 de diciembre de 1999,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 522 del 11 de
enero de 2000.

Ibidem.

Esta seccion ha sido extraida de los parrafos 3.1 a 3.9 de las paginas 10, 11y
12 de la Interpretacion Prejudicial N° 14-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017
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regulan tales derechos, en cuanto a su caracter patrimonial,
tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que
bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneracion.
A nivel comunitario andino, la Decisién 351, en su Capitulo
VII denominado “De las limitaciones y excepciones”,
establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones
y excepciones libres y gratuitas al derecho de autor, dentro
de las que destacan: el derecho a citar las obras publicadas
cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines
educativos, el uso para fines personales, el uso para
actuaciones judiciales o administrativas, entre otros.%

Por lo anterior, se advierte que los derechos patrimoniales
no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos
por una serie de limitaciones y excepciones, las cuales para
ser consideradas como tales, no deberan causar perjuicios
injustificados a los legitimos intereses del titular o titulares
de los derechos (usos honrados) y no deberdn afectar la
normal explotacion de la obra, siendo tales conceptos los
que se abordaran a continuacion.®’
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(Magistrado Ponente: Hugo R. Gdmez Apac), que constan en las paginas 11,
12 y 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril
de 2017. Se ha editado los parrafos 3.4, 3.5y 3.6 de las paginas 11y 12 de la
referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado la cita textual
contenida en el parrafo 3.3 de la pagina 10 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Finalmente, se ha editado las notas a pie de pagina 7 del parrafo
3.3y 9 del parrafo 3.7 de las paginas 10 y 12 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina contenidas en los parrafos
5.1, 5.2, 5.4 y 5.5 de esta seccién. Asi como, la segunda nota a pie de pagina
contenida en el parrafo 5.6 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 14-1P-2016 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2994.pdf

Ver Interpretacion Prejudicial 146-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2587 del 2 de
octubre de 2015.

Ibidem.
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Usos honrados

Sobre el presente tema, el Tribunal ha aclarado lo
siguiente®:

“[L]a autoridad nacional competente esta facultada para
adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar
la infraccion de derechos conferidos por la ley, con la
salvedad de que éstas no podran recaer respecto del
ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un
solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25
de la misma Decision. La buena fe (...) comprende los
llamados usos honrados y el uso personal que tal como los
describe el articulo 3, in fine de la Decisién 351, son los que
no interfieren con la explotacion normal de la obra ni
causan perjuicios irrazonables a los intereses legitimos del
autor o se trata de una forma de utilizacion de la obra
exclusivamente para uso propio y en casos como de
investigacion y esparcimiento personal...”

En efecto, conforme lo establecido en el Articulo 3 de la
Decisién 351, se tiene que los usos honrados son los que
no interfieren con la explotacién normal de la obra ni
causan un perjuicio irrazonable a los intereses legitimos del
autor; asi, el referido Articulo 3 debe interpretarse en
relacion con los usos honrados. En efecto, el Articulo 21 de
la Decision 351 sefiala que las limitaciones y excepciones
al derecho de autor que se establezcan mediante las
legislaciones internas de los paises miembros se
circunscribirdn a aquellos casos que no atenten contra la
normal explotacion de las obras 0 no causen perjuicio
injustificado a los legitimos intereses del titular o titulares
de los derechos.®
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Ibidem, citando lo desarrollado en la Interpretacion Prejudicial 12-1P-98 de
fecha 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 428 del 16 de abril de 1999.

Ver Interpretacion Prejudicial 146-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2587 del 2 de
octubre de 2015.
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En consecuencia, ante la pregunta ;Qué actuaciones se
consideran propias de “la normal explotacion de una obra”?
o0 (Qué actuaciones se consideran que “causan un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del titular de los
derechos de una obra”?, el TJICA considera pertinente
responder que, en el presente caso, la normal explotacion
de una obra implica una solicitud previa de autorizacion y/o
permiso para poder usar la imagen o reproduccion de la
obra. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales
pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen
derecho a una contraprestacion, si asi fuera pactado. EI uso
de la imagen de una obra sin la respectiva autorizacion y/o
permiso de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus
legitimos intereses, al haber dejado de percibir una
contraprestacion a la que tenian pleno derecho, salvo en el
supuesto de los usos honrados y honestos.’®

El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos
Conexos de la OMPI ha realizado un “Estudio sobre las
limitaciones y excepciones relativas al derecho de autory a
los derechos conexos en el entorno digital”’t. La “prueba
del criterio triple” establece lo siguiente: “se reserva a las

70
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Ibidem.

Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI.
Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a
los derechos conexos en el entorno digital. Ginebra, Novena Sesion. Junio de
2003.

Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_9/sccr 9 7.doc

Véase también: https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/tpp 3pasos.pdf
Ver algunos ejemplos en:

More on the 3-step test in global copyright negotiations:
http://keionline.org/node/1568

Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and
the “Three-Step Test” para excepciones al derecho de autor:
http://pappers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=253867
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legislaciones de los paises de la Union la facultad de
permitir la reproduccion de dichas obras en determinados
casos especiales, con tal que esa reproduccion no atente a
la explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio

injustificado a los intereses legitimos del autor”."?

De acuerdo a lo sefialado por el Comite antes referido, el
Articulo 9.2 del Convenio de Berna, establece tres
condiciones que deben respetarse para que una excepcion
al derecho de reproduccion esté justificada por el derecho
interno. Estas condiciones son denominadas la prueba del
criterio triple que consiste en lo siguiente: (i) el uso debe
limitarse a usos no comerciales, (ii) los usos no entraran en
conflicto con la explotacion normal de la obra y, (iii) el uso
no debe causar perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del autor.”

Por consiguiente, a fin de determinar que una excepcion al
derecho de reproduccion se esta aplicando correctamente,
corresponde verificar los tres criterios antes referidos.

Explotacion normal de la obra

La normal explotaciéon de una obra implica una solicitud
previa de autorizacion y/o permiso para poder usar la
imagen o reproduccion de la obra. Los titulares de los
derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el
uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una
contraprestacion, si asi fuera pactado. El uso de la imagen
de una obra sin la respectiva autorizaciéon y/o permiso de
sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legitimos intereses,
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Ver Interpretacion Prejudicial 146-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2587 del 2 de
octubre de 2015.

Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI.
Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a
los derechos conexos en el entorno digital. Ginebra, Novena Sesién. Junio de
2003, pp. 13, 23 y 81. Disponible en:
www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_9/sccr 9 7.doc
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al haber dejado de percibir una contraprestacion a la que
tenian pleno derecho, salvo en el supuesto de los usos
honrados y honestos.

Las citas bibliograficas como excepcion al derecho
exclusivo de reproduccion de la obra. Las citas
bibliograficas en el contexto de internet’

El Literal a) del Articulo 22 de la Decision 351 establece
que:

“Articulo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo
V' y en el articulo anterior, sera licito realizar, sin la
autorizacion del autor y sin el pago de remuneracion
alguna, los siguientes actos:

a)  Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre
que se indique la fuente y el nombre del autor, a
condicidén que tales citas se hagan conforme a los

74

Los parrafos 6.1y 6.2 de esta seccién han sido extraidos de las paginas 13y 14
de la Interpretacion Prejudicial N° 14-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017
(Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 14 y
15 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de
2017. Se ha editado los parrafos 4.1 y 4.2 de la pagina 13 de la referida
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha agregado la nota a pie de pagina
contenida en el parrafo 6.2 de esta seccidn.

La Interpretacion Prejudicial N° 14-1P-2016 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2994.pdf

De otro lado, los parrafos 6.3, 6.4, 6.5y 6.6 de esta seccion han sido extraidos
de las paginas 9 y 10 de la Interpretacion Prejudicial N° 215-1P-2018 de fecha
29 de marzo de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que constan
en las paginas 25 y 26 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637
del 16 de mayo de 2019. Se ha editado el parrafo 4.2 de la pagina 9 y la nota a
pie de pagina 15 del parrafo 4.3 de la pagina 10 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 215-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203637

odf
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usos honrados y en la medida justificada por el fin
que se persiga;

()

Conforme el TICA lo sefial6 en la Interpretacion Prejudicial
N° 110-1P-2007 del 4 de diciembre de 20077, el dispositivo
antes mencionado establece los requisitos que deben
contener las citas para ser consideradas como una
excepcion al derecho patrimonial exclusivo de
reproduccion de la obra, conforme a continuacion se
detalla:

- Que la cita sea de una obra publicada. Si una obra no
se encuentra publicada pertenece a la esfera intima
del autor y, en consecuencia, citarla seria desconocer
los derechos morales del autor, especificamente el
derecho a divulgarla (Literal a) del Articulo 11 de la
Decision 351). Cuando la norma se refiere a que la
obra se encuentre publicada, se debe entender que
dicha publicacioén se hizo con autorizacion del autor.

- Se debe indicar la fuente y el nombre el autor. Lo
anterior es de suma importancia ya que con esto, por
un lado, se respeta el derecho moral de paternidad del
autor y, por el otro, se separan las opiniones propias
con las del autor citado, lo que genera transparencia
y hace que el destinatario de la obra pueda distinguir
claramente el pensamiento de los autores.

- Citar lo estrictamente necesario. La cita debe ser
complementaria para el fin perseguido, esto es, citar
aquella parte de la obra que resulte imprescindible
para exponer la idea del autor.

Como vemos, quien pretenda ejercer el derecho de cita debe
cumplir con una serie de condiciones y obligaciones. En
particular, la obra citada debe haber sido previamente
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Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1588 del 20 de
febrero de 2008.
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accesible por el publico de manera licita; debe mencionarse
la fuente y, de ser el caso, el autor; realizarse conforme los
lineamientos de los usos honrados y, ademas, limitarse a
aquello que se requiera para conseguir el fin buscado con la
mencion de la obra anterior. Estas exigencias buscan
asegurar el conocimiento, la verdad y la reputacion. El
deber que subyace a la cita es correlativo al derecho de autor
de la obra citada.™

Ahora bien, el internet es actualmente una herramienta de
suma importancia en el quehacer diario de casi la mitad de
la poblacion mundial”’, ya sea para temas académicos,
laborales, de entretenimiento, entre otros. La informacion
que las personas suben a plataformas digitales esta en
cuestion de segundos al alcance de miles de personas a nivel
mundial.

La facilidad con que la informacion puede estar al alcance
de muchas personas constituye un riesgo al derecho de

76

7

“...En efecto, la escueta mencion de la licitud de la cita, va acompariada de
una serie de condiciones y obligaciones que deben ser cumplidas por aquellos
que pretendan ejercerla. En particular, se condiciona su utilizacion a que la
obra citada haya sido previamente accesible por el publico, también de
manera licita (...) y que ella se haga conforme a los lineamientos de los usos
honrados (...) y limitada a aquello que se requiera para conseguir el fin
buscado con la mencién de la obra anterior. Ademas se exige que se mencione
siempre la fuente y, cuando figure en ella, también el nombre del autor. En
todas estas exigencias es posible identificar, como en el permiso para citar, la
preocupacion por asegurar bienes tales como el conocimiento, la bisqueda de
la verdad y la sociabilidad, asi como la reputacion, bien derivado de los
primeros.

Se puede afirmar, entonces, que existe un deber de quien cita que, a su vez, es
correlativo al derecho de autor de la obra citada.”

Juan Fernando Cdrdoba Marentes, EI Derecho de Autor y sus limites. Editorial
Temis — Obras Juridicas, Bogota, 2015, pp. 95-96.

Segun el Informe sobre Medicion de la Sociedad de la Informacidn emitido por
las Naciones Unidas, a finales de 2018, el 51,2% de las personas, es decir, 3900
millones, utilizaban Internet. Disponible en:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/
misr2018/MISR2018-ES-PDF-S.pdf (visitado el 12 de marzo de 2019)
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autor. Es bastante sencillo copiar un texto ajeno colgado en
internet y hacerlo pasar como uno propio. Las obras, como
es el caso de los textos literarios, tienen un autor. Es cierto
que existen las obras anonimas, caso en el cual el
investigador debe indicar como fuente que el autor es
anonimo. Lo que es errado es considerar que la informacion
que obra en internet se puede utilizar libremente.

En el ambito de la investigacion académica la
responsabilidad es mayor. Un investigador debe desconfiar
si encuentra en internet un texto sin autor, situacion en la
cual puede presumir que la persona que colgo el referido
texto ha omitido, por la razon que fuere, el nombre del
autor. Por tanto, debe realizar, diligentemente, un esfuerzo
mayor en buscar al autor del texto, utilizando para tal efecto
otras fuentes de bases de informacion. Lo anterior, sin
perjuicio de, siempre, citar la direccion especifica de la
ubicacién del texto en internet (URL) y la fecha en que
efectud la descarga.

De los limites a la proteccion del derecho de autor. El
Literal j) del Articulo 22 de la Decision 35178

En este punto, se debera tomar en cuenta que se entiende
por “comunicacién publica”, todo acto por el cual una
pluralidad de personas, reunidas 0 no en un mismo lugar,
pueda tener acceso a la obra mediante la emision de
cualesquiera obras por radiodifusion o por cualquier otro
medio que sirva para la difusion inalambrica de signos,
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Los parrafos 7.1 al 7.5 de esta seccion han sido extraidos de las paginas 7, 8 y
9 de la Interpretacion Prejudicial N° 119-1P-2018 de fecha 30 de abril de 2019
(Magistrado Ponente: Herndn Romero Zambrano), que constan en las paginas
8, 9y 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3677 del 26 de junio
de 2019. Se ha editado los parrafos 2.3 y 2.4 de las paginas 7, 8 y 9 de la referida
Interpretacion Prejudicial. De otro lado, el parrafo 7.6 de esta seccidn ha sido
extraido de la respuesta a las preguntas 4.1 a 4.10 que consta en la pagina 25
de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 119-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas
[Gaceta%203677.pdf
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7.3.

7.4.

sonidos o imagenes. El concepto de emision comprende,
asimismo, la produccion de sefiales desde una estacion
terrestre hacia un satélite de radiodifusion o de
telecomunicacion (Literal ¢) del Articulo 15 de la Decision
351).

Al respecto, la norma comunitaria prevé la posibilidad de
que las legislaciones internas de los paises miembros
establezcan limitaciones y excepciones a la proteccion por
el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y
excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados,
es decir, de usos gue no atenten contra la explotacion
normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado
a_los intereses legitimos del titular o titulares de los
derechos (Articulo 21 de la Decision 351).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones
significan la posibilidad de realizar licitamente, sin la
autorizacion del autor y sin el pago de remuneracién alguna,
los actos enumerados en el Articulo 22 de la Decision 351,
entre ellos:

“(...)

j) Realizar la representacion o ejecucion de una obra
en el curso de las actividades de una institucién de
ensefianza por el personal y los estudiantes de tal
institucion, siempre que no se cobre por la entrada
ni tenga algun fin lucrativo directo o indirecto, y el
publico esté compuesto exclusivamente por el
personal y estudiantes de la institucién o padres o
tutores de alumnos y otras personas directamente
vinculadas con las actividades de la institucion;

(.)”
(Subrayado agregado)

Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a

restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos
morales.
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Para que proceda la aplicacion del Literal j) del Articulo 22
de la Decision 351 se deben cumplir con las condiciones
determinadas por la norma comunitaria: i) que la
representacion o la ejecucion de las obras audiovisuales,
musicales y/o fonogramas sea con finalidades educativas,
lo que supone que la representacion o ejecucion de la obra
se realiza en una entidad educativa o en el curso de sus
actividades (v.g., un colegio, instituto, universidad, etc.);
ii) siempre que no tenga un fin lucrativo, directo o indirecto;
y, iii) a condicién de que el publico esté compuesto
exclusivamente por personas directamente vinculadas con
las actividades de dicha institucion.

En ese sentido, los medios de transporte que realicen
comunicacion o ejecucion publica no autorizada de obras
musicales o audiovisuales deberan realizar el pago
correspondiente al derecho de autor.

Infraccion a derechos de autor por vulneracion a la
integridad de la obra™

La Decision 351 establece en el Capitulo XIII “De los
Aspectos Procesales” algunos parametros generales en
cuanto a los procesos o procedimientos que deben seguirse
ante la autoridad nacional competente en relacion con la
proteccion del derecho de autor.®
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Esta seccion ha sido extraida de la pagina 17 de la Interpretacion Prejudicial
N° 47-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R.
GOmez Apac), que consta en la pagina 51 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los parrafos 5.4 y
5.5 de la pagina 17 de la referida Interpretacion Prejudicial.

Asimismo, se agregaron las notas a pie de pagina de los parrafos 8.1 y 8.2 de
esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 47-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3118.pdf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 124-1P-2014 de fecha 10 de abril de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del 5 de junio
de 2015.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

El titular de un derecho de autor esté facultado para acudir
a la autoridad nacional competente para iniciar acciones
administrativas o judiciales cuando estime que existe
alguna forma de vulneracion a sus derechos. En el caso de
que la autoridad compruebe que se ha vulnerado un derecho
de autor, el infractor tendrd que asumir consecuencias
civiles, penales y administrativas sin excluir la
responsabilidad pecuniaria.®!

El autor tiene el derecho inalienable, inembargable,
imprescriptible e irrenunciable de oponerse a toda
deformacion, mutilacion o modificacion que atente contra
el decoro de la obra o la reputacion del autor.

Sin embargo, al momento de determinar la existencia de
una infraccion al derecho moral a la integridad de la obra se
debera ponderar los derechos confrontados, atendiendo a
las circunstancias de cada caso en particular.

Indemnizacion por dafios y perjuicios en los casos de
programas de ordenador o software??

El Literal a) del Articulo 57 de la Decision 486 sefiala lo
siguiente:

81

82

Ibidem.

Esta seccidn ha sido extraida de las péaginas 16, 17 y 18 de la Interpretacion
Prejudicial N° 440-1P-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 56, 57 y 58 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2991 del 21 de abril de 2017. Se ha
editado la nota a pie de pagina 15 del parrafo 3.2 de la pagina 16 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

Asimismo, se ha eliminado los parrafos 3.5, 3.6 y 3.9 de las paginas 16 y 17 de
la referida Interpretacion Prejudicial debido a que no se pudo verificar la
literalidad de las citas textuales contenidas en ellos.

La Interpretacion Prejudicial N° 440-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2991.pdf
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“Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podra
asimismo ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una
reparacion o indemnizacion adecuada en
compensacion por los dafios y perjuicios sufridos
con motivo de la violacién de su derecho;

()"

En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que
la indemnizacion por dafios y perjuicios debe ser integral v,
por tanto, incluir el dafio emergente, el lucro cesante y el
dafio moral &

La doctrina sostiene que el dafio emergente es la pérdida
patrimonial sufrida efectivamente por la victima. En tal
sentido, se habla de dafio emergente cuando un bien
econdmico sale efectivamente de la esfera patrimonial de la
victima.

Por su parte, el dafio moral o extrapatrimonial es la
afectacion a aquellos bienes que son dificiles de valorar en
dinero y que estan relacionados directamente con la vida
personal y afectiva de cada persona, tales bienes pueden ser
la libertad, la intimidad, la tranquilidad, entre otros.

En el derecho de autor, el lucro cesante se puede entender
como aquellas ganancias que el titular de la obra dejé de
percibir como consecuencia de la infraccion; esto es, el
monto equivalente a lo que habria obtenido en caso de
haberse pagado por la licencia a usar la obra.

Por lo anterior, se puede concluir que el concepto de
reparacion o indemnizacion es mucho méas amplio que el

83

Véase la Interpretacion Prejudicial 07-1P-2014 de fecha 3 de julio de 2014,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2380 del 22 de agosto
de 2014; y, la Interpretacién Prejudicial 124-1P-2014 de fecha 10 de abril de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del 5 de junio
de 2015.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.

10.1.

simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas
de percibir (lucro cesante), pues también incluye la
reparacion pecuniaria por lo que efectivamente perdid
(dafio emergente) y la reparacién por la afectacion de
ciertos bienes que pertenecen a esfera personal o subjetiva
(dafio moral).

Ahora bien, la reparacion o indemnizacion del dafio, sea cual
fuere el tipo de afectacion que se haya realizado (dafio
emergente, lucro cesante o dafio moral) implica el traslado de
la afectacion a aquella persona que la produjo.

En el derecho de autor, la reparacion del lucro cesante
equivaldria al reembolso a favor del titular de aquellas
ganancias dejadas de percibir a partir de la infraccion.

En tal sentido, el Literal a) del Articulo 57 de la Decisién 351
habilita a las autoridades competentes de los paises miembros
de la Comunidad Andina a reparar el dafio, sea que este sea
producto del lucro cesante, dafio emergente o dafio moral.

Corresponde a los paises miembros regular, mediante su
legislacién interna, las vias (sede administrativa o instancia
judicial) a través de las cuales las personas pueden obtener la
reparacion o indemnizacién por los dafios generados por la
configuracion de infracciones contra sus derechos de autor.

La figura del downgrade y su aplicacion para el calculo
de la reparacion o indemnizacion por dafios Yy
perjuicios®

En los procedimientos de infraccion al derecho de autor,
especificamente aquellos referidos al uso no autorizado de

84

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 16, 17 y 18 de la Interpretacion
Prejudicial N° 440-1P-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 56, 57 y 58 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2991 del 21 de abril de 2017. Se ha
editado la nota a pie de pagina 20 del parrafo 4.2 de la pagina 18 de la referida
Interpretacion Prejudicial.
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software, la compra de programas de ordenador actualizados
que implique la posibilidad de usar sus versiones anteriores
se denomina downgrade o downgrade automatico.

En pronunciamientos anteriores, el TICA ha sido de la
opinion que la figura del downgrade no constituia un
elemento a tomar en cuenta para reducir el monto de aquello
que correspondia pagar por concepto de reparacion o
indemnizacion en los términos que establece el Literal a) del
Articulo 57 de la Decision 351.

En efecto, el TICA, en pronunciamientos anteriores, se
pronuncio en los siguientes términos:#

“La figura del downgrade no es aplicable como parametro
resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa
comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna
manera repara los dafios causados con la infraccion, lo que
debe incluir las remuneraciones traidas a valor presente y
dejadas de percibir con la accion infractora, asi como el
lucro cesante y el dafio extrapatrimonial que pudiera
presentarse.

()

El actual colegiado coincide con el texto citado en el extremo
gue sefiala que la reparacion de los dafios causados incluye
las remuneraciones traidas a valor presente. Atendiendo la
correcta naturaleza del lucro cesante, las remuneraciones
traidas a valor presente no son otra cosa que el monto de las
licencias que el infractor no pago, traidas a valor presente. En

85

La Interpretacion Prejudicial N° 440-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2991.pdf

Véase la Interpretacion Prejudicial 07-1P-2014 de fecha 3 de julio de 2014,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2380 del 22 de agosto
de 2014; la Interpretacion Prejudicial 124-1P-2014 de fecha 10 de abril de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del 5 de junio
de 2015; v, la Interpretacion Prejudicial 180-1P-2014 de fecha 12 de marzo de
2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2501 del 18 de
mayo de 2015.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

efecto, como se ha mencionado anteriormente, en el campo
del derecho de autor, la reparacion del lucro cesante implicar
el pago de aquellas ganancias dejadas de percibir en su
momento por el titular de la obra (la cual puede ser un
software) a partir de la infraccion, traidas a valor presente.

Para calcular las remuneraciones traidas a valor presente, la
autoridad  competente  puede  establecer  diversas
metodologias. Por ejemplo, calcular el monto de las licencias
no pagadas mas los intereses correspondientes, actualizar el
monto de las licencias no pagadas a un parametro
inflacionario (v.g. el indice de precios al consumidor), entre
otros. Corresponde a la autoridad nacional competente
establecer la metodologia para calcular las remuneraciones
traidas a valor presente.

Teniendo en cuenta que el downgrade implica un pago que
permite usar tanto la version anterior como la version
actualizada de un determinado software, es posible inferir
razonablemente que (aunque no corresponda a la licencia del
software anterior) dicho pago es un monto de dinero que sale
del patrimonio del infractor e ingresa al patrimonio del titular
del software y, en tal sentido, compensa de algiin modo el
lucro cesante dejado de percibir inicialmente.

Asi, por ejemplo, si la autoridad competente calculara las
remuneraciones no pagadas traidas a valor presente en 10000
unidades, y el pago de la licencia del software actualizado
equivale a 1000 unidades, el infractor solo deberia, por
concepto de remuneraciones devengadas, la suma de 9000
unidades.

Como puede advertirse, la figura del downgrade ayuda a
paliar (disminuir, atenuar) lo que el titular del software dejo
de percibir como consecuencia de la infraccion.

Es importante precisar que la figura del downgrade no

elimina la responsabilidad del infractor, ni lo exime de asumir
la sancién correspondiente. Tampoco dicha figura significa
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que el infractor ya no debe remuneracion alguna. La figura
del downgrade, tal como ha sido explicado en la presente
interpretacion prejudicial, sirve Unicamente para paliar
(disminuir, atenuar), segun el célculo correspondiente, las
remuneraciones no pagadas traidas a valor presente. En
efecto, es evidente que el infractor tiene que pagar por el uso
del software por el tiempo anterior a la adquisicion de la
licencia actualizada.

Esta interpretacion de los alcances del downgrade en lo que
atafie a las remuneraciones no pagadas incentiva la
formalizacidn, en el sentido de que incentiva a los agentes
economicos a dejar la situacion de ilegalidad en la que estan
y adquirir las licencias correspondientes, cumpliendo de esta
manera con la legislacion que protege el derecho de autor.

Sobre la base de lo expuesto, se debera tomar en cuenta que
la figura del downgrade si es un pardmetro a tomar en cuenta
para el célculo del monto que se debe pagar al titular del
derecho por reparacion de lucro cesante en los términos de lo
sefialado en el Literal a) del Articulo 57 de la Decision 351.
Cada pais miembro, en atencion a su legislacion interna,
determinara la forma en que se realizara dicho célculo, ya sea
como indemnizacién en la via judicial o a través de figuras
similares como podria ser el pago de remuneraciones no
pagadas en sede administrativa.

Otros temas de derecho de autor

Para un mayor estudio del derecho de autor, se sugieren las
siguientes tematicas:

(i) La proteccion del derecho de autor sin necesidad de
formalidad alguna. Presuncion de autoria. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 464-1P-2017 de fecha 3
de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3438 del 12 de noviembre
de 2018. Disponible en:
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(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203438.pdf

Objeto de proteccion del derecho de autor. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 14-1P-2016 de fecha 9
de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de
2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE2994.pdf

La obra escrita. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 215-1P-2018 de fecha 29 de marzo de 2019,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N°3637 del 16 de mayo de 2019.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203637.pdf

La obra audiovisual, el programa de ordenador y la
obra multimedia como objeto de proteccion del
derecho de autor. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 464-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3438 del 12 de noviembre de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203438.pdf

La obra derivada. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 125-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3000 del 26 de abril de 2017.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3000.pdf

La obra creada por encargo o bajo relacion laboral.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 215-1P-2018 de
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(vii)
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fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de
mayo de 2019. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203637.pdf

Derechos morales y patrimoniales. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 14-1P-2016 de fecha 9 de marzo de
2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE2994.pdf

(viii) Derechos morales: derecho de paternidad. Ver

(ix)

(x)

Interpretacion Prejudicial N° 215-1P-2018 de fecha 29
de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de mayo de
2019. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203637.pdf

Derechos morales: derecho moral a la integridad de la
obra. Ver Interpretacion Prejudicial N° 47-1P-2017 de
fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de
octubre de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3118.pdf

Derechos patrimoniales: derecho de reproduccion.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 215-1P-2018 de
fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de
mayo de 2019. Disponible en:

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203637.pdf
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(xi)

(xii)

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir
la importacion de una obra. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 402-1P-2017 de fecha 14 de junio de
2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3330 del 28 de junio de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203330.pdf

La reproduccidn de obras con fines informativos. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 14-1P-2016 de fecha 9
de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de
2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE2994.pdf

(xiii) De la comunicacion publica o ejecucion pablica no

autorizada de una obra audiovisual inscrita en una
sociedad de gestion colectiva. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 119-1P-2018 de fecha 30 de abril de
2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3677 del 26 de junio de 2019.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203677.pdf

(xiv) Sobre la cesion del derecho de autor. Ver

(xv)

Interpretacion Prejudicial N° 371-1P-2017 de fecha 8
de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de
2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3188.pdf

Infraccion a las normas de derechos de autor. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 440-1P-2015 de fecha 9
de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2991 del 21 de abril de
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2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE2991.pdf

Indemnizacion por dafios y perjuicios en los casos de
vulneracion al derecho moral a la integridad de la
obra. Ver Interpretacion Prejudicial N° 47-1P-2017 de
fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de
octubre de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3118.pdf

(xvii) El principio de complemento indispensable en el

derecho de autor. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 371-1P-2017 de fecha 8 de febrero de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N°3188 del 13 de febrero de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3188.pdf

Apartado I
Derechos conexos

Organismos de radiodifusion como titulares de derechos
conexos: concepto, regulacion y derechos®®

El Articulo 3 de la Decisién 351 define al organismo de
radiodifusion como la “Empresa de radio o television que
transmite programas al publico”.

86

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 9 y 10 de la Interpretacion
Prejudicial N° 371-1P-2017 de fecha 8 de febrero de 2018 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 47 y 48 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 371-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3188.pdf
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Los organismos de radiodifusion, al igual que los artistas
intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, son
titulares de derechos conexos, los cuales se definen como
aquellos que confieren proteccidn a quienes, sin ser autores,
colaboran con su creatividad, técnica, habilidad,
organizacion, o distribucion en el proceso por el cual se
pone a disposicion del pablico una obra determinada.

Si bien los derechos conexos no son propiamente
creaciones artisticas, literarias, cientificas, si contienen
suficiente creatividad, dimension técnica y disposicion
como para alcanzar la concesion de un derecho de
propiedad intelectual.

La proteccion de los derechos conexos como los conferidos
a los organismos de radiodifusion estan contemplados en la
Decision 351. El Articulo 42 de dicha Decision remite a la
Convencion de Roma sobre Proteccion de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y
los Organismos de Radiodifusion (en adelante, la
Convencion de Roma), lo referido a los limites a los
derechos conexos antes mencionados.

El derecho reconocido a los organismos de radiodifusion es
de contenido patrimonial, por cuanto se sustenta en el
esfuerzo e inversion realizada por estos organismos para
difundir sus emisiones al pablico.

Los organismos de radiodifusion son titulares de derechos
conexos y en este sentido, el Articulo 39 de la Decisién 351
les confiere los siguientes derechos exclusivos para
autorizar o prohibir:

El contenido de esta seccion también puede ser encontrado en las
Interpretaciones Prejudiciales nimeros 84-1P-2017, 212-1P-2017 y 496-1P-
2016 de fecha 8 de febrero de 2018 publicadas en las Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena nimeros 3188 y 3197 del 13 y 20 de febrero de 2018,
respectivamente.
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a) La retransmision®’ de sus emisiones por cualquier
medio o procedimiento.

b)  La fijacion de sus emisiones sobre una base material.

c) Lareproduccion de una fijacion de sus emisiones.

Por su parte, la Convencion de Roma, en su Articulo 13, les
confiere los siguientes derechos (de autorizar o prohibir):

a)  Laretransmision de sus emisiones.

b)  Lafijacion sobre una base material de sus emisiones.

c) Lareproduccion de: (i) las fijaciones de sus emisiones
hechas sin su consentimiento; vy, (ii) las fijaciones de
sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido
en el Articulo 15 de la Convencion de Roma, si la
reproduccion se hace con fines distintos a los
previstos en dicho articulo.

d) La comunicacion al publico de sus emisiones de
television cuando estas se efectlen en lugares
accesibles al publico mediante el pago de un derecho
de entrada.

El derecho exclusivo de los organismos de radiodifusion
de autorizar o prohibir la retransmision de sus
emisiones de television por cualquier medio o
procedimiento®®

El Literal a) del Articulo 39 de la Decisidn 351, sefiala que
los organismos de radiodifusion gozan del derecho
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El Articulo 3 de la Convencion de Roma define a la retrasmision de la siguiente
manera: “la emisién simultanea por un organismo de radiodifusion de una
emision de otro organismo de radiodifusion”.

El Articulo 3 de la Decision 351 define la retrasmision como la: “Reemision de
una sefial o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por la difusion
inalambrica, de signos, sonidos o imagenes, o mediante hilo, cable, fibra
Optica u otro procedimiento analogo”.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 10 a 13 de la Interpretacion
Prejudicial N° 371-1P-2017 de fecha 8 de febrero de 2018 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 48 a 51 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018. Se ha editado los
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13.2.

13.3.

13.4.

exclusivo de autorizar o prohibir la retransmision de sus
emisiones por cualquier medio o procedimiento. Los
criterios juridicos esbozados en esta seccion (extraidos de
la Interpretacion Prejudicial 371-1P-2017 de fecha 8 de
febrero de 2018) complementan el criterio juridico
contenido en la Interpretacion Prejudicial N° 225-1P-2015
de fecha 23 de junio de 2016°°.

Los organismos de radiodifusion, que emiten las sefiales de
radio y television, gozan de un derecho exclusivo sobre sus
emisiones, contando asi con la facultad de autorizar o
prohibir la retransmision de las referidas emisiones o
difusiones.

La retransmision no autorizada de sefiales implica, por
cierto, la redistribucion de emisiones sin el consentimiento
expreso o el conocimiento del titular de los derechos.

El derecho exclusivo existe en la medida que los referidos
organismos son titulares de derechos conexos respecto de
sus propias emisiones. Esta titularidad justifica el que los
organismos de radiodifusion tengan el derecho exclusivo de
autorizar o prohibir la retransmision de sus emisiones por
cualquier medio o procedimiento, lo que a su vez significa
gue pueden autorizar la retransmision de sus sefiales de
modo gratuito o0 a cambio de un pago o remuneracion.

89

parrafos 3.1 y 3.11 de las péaginas 10 y 13 de la referida Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado el literal c) del parrafo 3.10 de la pagina
13 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 371-I1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3188.pdf

El contenido de esta seccion también puede ser encontrado en las
Interpretaciones Prejudiciales nimeros 84-1P-2017, 212-1P-2017 y 496-1P-
2016 de fecha 8 de febrero de 2018 publicadas en las Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena nimeros 3188 y 3197 del 13 y 20 de febrero de 2018,
respectivamente.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2757 del 12 de
julio de 2016.
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Una facultad intrinseca a dicha titularidad, y al mencionado
derecho exclusivo, es que el organismo de radiodifusion
tiene la potestad de decidir si la totalidad de su sefial, o solo
determinados contenidos de su sefal, pueden ser
retransmitidos por otros operadores, a titulo gratuito u
oneroso. Segun las particularidades de cada caso, los
referidos organismos podrian acordar con otros operadores
que toda su sefial sea retransmitida de manera libre 0 a
cambio de una contraprestacion, o que solo ciertos
contenidos sean retransmitidos a cambio de recibir la
remuneracion correspondiente.

El tema de los otros operadores nos lleva a diferenciar a las
empresas de television de sefial abierta, que son los
organismos de radiodifusién a que se refiere el Articulo 39
de la Decision 351, de las empresas de television por
suscripcion (llamada también television por cable o
television de sefial cerrada), que son los otros operadores
mencionados en el parrafo anterior.

La sefial de una empresa de television de sefial abierta es
libre en el sentido de que puede ser captada por cualquier
persona (para su uso personal) que tenga un televisor en el
area de influencia de dicha empresa. Esta area de influencia
es el ambito geogréafico de alcance de la mencionada sefial.
En cambio, la sefial de una empresa de television por
suscripcion (sefial cerrada) solo puede ser captada
—licitamente— por los suscriptores, que son las personas
gue han celebrado un contrato con la referida empresa y
pagan una contraprestacion.

Relacionado con lo que se viene explicando, en la
Interpretacion Prejudicial N° 225-1P-2015 se menciond lo
siguiente:

“2.4 En cualquier caso, es importante precisar que el
Articulo 39 literal a) de la Decisién 351, al otorgar
a los organismos de radiodifusion el derecho
exclusivo de autorizar o prohibir la retransmision
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13.9.

13.10.

de sus emisiones por cualquier medio o
procedimiento, se entiende que los organismos de
radiodifusion de sefial abierta puedan impedir que
un organismo de radiodifusion de sefial cerrada
retransmita sus emisiones*...”

14 Véase, en ese sentido, PALLETE FOSSA, Arturo. “;Deben
las empresas de radiodifusién por cable retransmitir
obligatoriamente a los canales de television abierta?”. En:
“Derecho de las Telecomunicaciones”, Circulo de Derecho
Administrativo, 2008, pp. 242-253, especialmente pp. 246 y
249

En el texto antes citado, este Tribunal menciond que, de
conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo
39 de la Decision 351, al otorgar a los organismos de
radiodifusion el derecho exclusivo de autorizar o prohibir
la retransmision de sus emisiones por cualquier medio o
procedimiento, las empresas de television de sefial abierta
tienen el derecho de impedir que una empresa de television
por suscripcion (television de sefial cerrada o cable)
retransmita su sefial o sus emisiones. Resulta pertinente
explicar en esta oportunidad que ese derecho de impedir,
visto desde una perspectiva negativa, implica desde una
perspectiva positiva el derecho de autorizar la
retransmision, lo que a su vez puede ocurrir de modo
gratuito u oneroso. En este sentido, y en ejercicio de sus
libertades de empresa y contractual, la empresa de
television de sefial abierta decidira si la retransmision es
total (toda la sefial) o parcial (determinados contenidos de
la sefial), y en cualquier caso si es gratuita u onerosa.

En lanota a pie de pagina 14 de la Interpretacion Prejudicial
N° 225-1P-2015 se cita un articulo académico que tiene
como reflexiones finales las siguientes:

a)  Larelacion entre una empresa de television de sefial
abierta y una empresa de television por suscripcion
(servicio de cable) puede ser de libertad contractual o
de regulacion.
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b)  Enun escenario de libertad contractual existe tanto la
libertad de celebrar contratos como la libertad de
negarse a celebrarlos. En este escenario seran las
empresas de television por suscripcion las interesadas
en contar en su parrilla con los canales de television
de sefal abierta que tengan un contenido apreciado
por sus usuarios y, a su vez, los referidos canales se
preocuparan en tener una mejor programacion para
ser atractivos no solo para su teleaudiencia, sino
también para (los suscritores de) las empresas de
television por suscripcion.

c) En un escenario de regulacién en el que por
disposicion estatal la sefial del canal de television
abierta deba ser incorporada a la parrilla de una
empresa de television por suscripcién (cable), la
empresa de television de sefial abierta debe recibir
una contraprestacion por su programacion. Esta
contraprestacion, en principio, debe ser pactada
libremente entre la empresa de sefial abierta y la
empresa de sefial cerrada (cable).

Lo anterior pone de relieve los posibles escenarios que
existen al ejercer el derecho exclusivo de los organismos de
radiodifusion de autorizar o prohibir la retransmision de sus
emisiones consagrado en el Articulo 39 de la Decision 351,
o por el contrario cuando existe un mandato legal que limita
dicho derecho.

Las limitaciones y excepciones a los derechos de los
organismos de radiodifusion en virtud de lo sefialado en
la Decision 351 y la Convencion de Roma. Licencias o
autorizaciones obligatorias®

La Decision 351 regula lo pertinente a la proteccion de
sujetos de derechos distintos al autor, los cuales son

90

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 13 a 21 de la Interpretacion

Prejudicial N° 371-1P-2017 de fecha 8 de febrero de 2018 (Magistrado Ponente:

Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 51 a 59 de la Gaceta Oficial
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14.3.

titulares de derechos conexos. Los derechos conexos tienen
una naturaleza distinta al derecho de autor. En tal sentido,
es importante reafirmar que los sujetos de este tipo de
derechos son los artistas intérpretes 0 ejecutantes,
productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion.

Cada uno de estos sujetos de derecho, segln la normativa
comunitaria, tienen derechos patrimoniales y en particular
los artistas intérpretes o ejecutantes poseen derechos
morales, establecidos en el Articulo 35 de la Decision 351.

El Capitulo X de la Decision 351 regula la proteccién de los
Derechos Conexos, dentro del cual se encuentra el Articulo
42, el cual estable que:

“Articulo 42.- En los casos permitidos por la Convencién
de Roma para la Proteccion de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusién, las legislaciones internas
de los Paises Miembros podran establecer limites a los
derechos reconocidos en el presente Capitulo.”

(Enfasis agregado)

del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018. Se ha editado los
parrafos 4.2, 4.7, 4.8, 4.12 y 4.16 de las péginas 13, 17 y 19 de la referida
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina
17, 19, 20 y 21 del pérrafo 4.7; 24 y 25 del parrafo 4.15; 30 y 31 del parrafo
4.17;y, 33 del parrafo 4.18 de las paginas 14, 16, 18, 19 y 20 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 371-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3188.pdf

El contenido de esta seccion también puede ser encontrado en las
Interpretaciones  Prejudiciales numeros 84-1P-2017, 212-1P-2017 vy
496-1P-2016 de fecha 8 de febrero de 2018 publicadas en las Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena nimeros 3188 y 3197 del 13 y 20 de febrero de 2018,
respectivamente.
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Teniendo en cuenta lo anterior, a diferencia del régimen de
derecho de autor, la norma andina no establece una lista de
limitaciones y excepciones a los derechos conexos,
haciendo una remisién expresa a lo regulado en la
Convencion de Roma.

La Convencion de Roma faculta a los Estados suscriptores
a establecer un régimen de excepciones y limitaciones de
caracter general aplicable a las tres categorias de
beneficiarios de la referida convencion, sefialando en el
Articulo 15 lo siguiente:

“Articulo 15:
[Excepciones autorizadas:
1. Limitaciones a la proteccion;
2. Paralelismo con el derecho de autor]

1. Cada uno de los Estados Contratantes podra
establecer en su legislacion excepciones a la
proteccion concedida por la presente Convencion
en los casos siguientes:

a)  cuando se trate de una utilizacion para uso
privado;

b)  cuando se hayan utilizado breves fragmentos
con motivo de informaciones sobre sucesos
de actualidad;

c) cuando se trate de una fijacion efimera
realizada por un organismo de radiodifusion
por sus propios medios y para sus propias
emisiones;

d)  cuando se trate de una utilizacion con fines
exclusivamente docentes o de investigacion
cientifica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1 de este
articulo, todo Estado Contratante podré establecer
en su legislacion nacional y respecto a la proteccién
de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los
productores de fonogramas y de los organismos de
radiodifusion, limitaciones de la misma naturaleza
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que las establecidas en tal legislacion nacional con
respecto a la proteccion del derecho de autor sobre
las obras literarias y artisticas. Sin embargo, no
podran establecerse licencias o autorizaciones
obligatorias sino en la medida en que sean
compatibles con las disposiciones de la presente
Convencion.”

Segln lo establecido en la Convencion de Roma, cada
Estado contratante podra establecer un régimen de
limitaciones y excepciones, en su legislacion interna, en los
siguientes casos:

a)

b)

Cuando se trate de una utilizacion de uso privado

La Guia de la Convencién de Roma y del Convenio
de Fonogramas®!, explica que esta limitacion en
principio puede tratarse de una utilizacion individual
de la obra, que implica la ausencia de fines de lucro.
Dependiendo de cada una de las categorias de
beneficiarios, las formas de uso privado pueden
variar.

Utilizacion de fragmentos breves cuando se dan
informaciones  sobre  acontecimientos  de
actualidad

Haciendo una analogia con lo regulado en el
Convenio de Berna, en el Numeral 1 del Articulo
10bis®?, se puede establecer que el fin de la presente
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Guia de la Convencion de Roma y del Convenio de Fonogramas, Ginebra,
1982. Documento preparado por la OMPI. Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual, p. 78. Disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/617/wipo _pub 617.pdf

(visitado el 31 de enero de 2018)

Convenio de Berna para proteccién de obras literarias y artisticas.

“Articulo 10bis
Otras posibilidades de libre utilizacion de obras:

85


https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/617/wipo_pub_617.pdf

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

excepcion es satisfacer las necesidades informativas,
no poniendo restriccion alguna a los reportes de
actualidad. En este sentido, sera vélida la
reproduccion o trasmision al pablico de articulos de
actualidad cuyo contenido sea de caracter politico,
econdmico o religioso, publicados en periddicos o
colecciones periddicas, u obras radiodifundidas que
tengan el mismo carécter, siempre y cuando no se
haya efectuado reserva alguna. A su vez, la sancion al
incumplimiento de esta obligacion sera determinada
por la legislacion del pais en el que se reclame la
proteccion.

Cuando se trate de una fijacion efimera realizada
por un organismo de radiodifusion por sus propios
medios y para sus propias emisiones

La Decision 351, en su Articulo 3, define a la
grabacion efimera de la siguiente manera:

“Fijacibn sonora o0 audiovisual de una
representacion o ejecucion o de una emision de
radiodifusion, realizada por un periodo transitorio
por un organismo de radiodifusién, utilizando sus
propios medios, y empleada en sus propias
emisiones de radiodifusion.”

La Guia de la Convencion de Roma y del Convenio
de Fonogramas acoge la definicion resefiada en la

1. De algunos articulos y obras radiodifundidas; 2. De obras vistas u oidas

en el curso de acontecimientos de actualidad

1) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Union la facultad de
permitir la reproduccion por la prensa o la radiodifusion o la transmisién por
hilo al publico de los articulos de actualidad de discusién econémica, politica
o religiosa publicados en periddicos o colecciones periddicas, u obras
radiodifundidas que tengan el mismo caracter, en los casos en que la
reproduccion, la radiodifusion o la expresada transmisién no se hayan
reservado expresamente. Sin embargo habra que indicar siempre claramente
la fuente; la sancién al incumplimiento de esta obligacion sera determinada
por la legislacion del pais en el que se reclame la proteccion.”

86



Capitulo | — Propiedad intelectual

d)

Decision 351, al establecer que la fijacion efimera es
la que se realiza directamente por los organismos de
radiodifusion con sus propios medios para sus propias
emisiones, sin intervencion de una empresa exterior y
cuya finalidad es eminentemente técnica.

Por su parte, la OMPI®® establece que la grabacion
efimera hace referencia a una fijacion de corta
duracion, fugaz, pasajera, lo cual, en el entendido del
apartado citado, alude a la libertad de llevar a cabo
una fijacién para una repeticion de la emision del
propio oOrgano de radiodifusion, en un plazo
relativamente breve.

Cuando se trate de una utilizacién con fines
exclusivamente docentes o de investigacion
cientifica

Esta excepcién nace de la necesidad de lograr un
equilibrio entre el interés publico representado en el
derecho de educacion y acceso a la cultura, en
contraposicion a la proteccion de los derechos
conexos Yy de autor; sin embargo, segun lo enunciado
por la OMPI y Tratados Internacionales como el
Convenio de Berna, es necesario que dicha utilizacion
se realice en la medida justificada por el fin
perseguido.®

Lo anterior quiere decir que la utilizacion que se
realice debe estar destinada exclusivamente a la
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Guia sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos
Administrados por la OMPI. Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, p. 82. Disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf
(visitado el 31 de enero de 2018)

Guia Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los
derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigacion
en América Latinay el Caribe, p. 50. Disponible en:
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=130303

(visitado el 31 de enero de 2018)
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ensefianza, descartando de esta manera cualquier
actividad de entretenimiento que tenga lugar en
instituciones  educativas, respetando en todo
momento el derecho de cita o de paternidad de las
obras.

Al respecto:

“Mihaly Ficsor® [sefala] que la expresion ‘utilizar
(...) a titulo de ilustracion de la enseiianza’ se
extiende tanto apartes de obras como a las obras
enteras, siempre que no vaya mas alla del concepto
de ilustracion para la ensefianza. A su vez, las obras
completas se entiende que son obras de corta
extension  (por ejemplo, obras graficas o
fotogréficas individuales) pues el uso libre de obras
mas voluminosas puede no corresponder al
concepto de simple ilustracion.”

w24 FICSOR, Mihaly. ‘Limitaciones y excepciones al
derecho de autor en el entorno digital . CERLALC,
Direccién Nacional de Derecho de Autor, Bogota,
2007. Pag. 27.7%

El Articulo 15 de la Convencion de Roma sefiala en su
parrafo segundo lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1 de este
Articulo, todo Estado Contratante podra establecer en su
legislacion nacional y respecto a la proteccion de los
artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de
fonogramas y de los organismos de radiodifusion,
limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas
en tal legislacion nacional con respecto a la proteccion
del derecho de autor sobre las obras literarias y
artisticas...”
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Guia Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los
derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigacion
en América Latinay el Caribe, p. 50. Disponible en:
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=130303

(visitado el 31 de enero de 2018).

88



Capitulo | — Propiedad intelectual

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

El parrafo resefiado hace alusion a la posibilidad que tiene
el Estado contratante de establecer en su legislacion
nacional limitaciones diferentes a las consagradas en el
parrafo primero del Articulo 15 de la Convencion de Roma,
siempre y cuando las limitaciones sean de la misma
naturaleza a las establecidas en la legislacion nacional,
respecto de la proteccion del derecho de autor sobre las
obras literarias y artisticas.

Licencias o autorizaciones obligatorias

Al igual que en el derecho de autor, la Convencién de Roma
contempla la figura de las licencias obligatorias en el
segundo parrafo del Articulo 15, el cual sefiala que:

“...Sin embargo, no podran establecerse licencias o
autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean
compatibles con las disposiciones de la presente
Convencion.”

Conforme al péarrafo citado se faculta a los Estados la
posibilidad de incluir un limite méas a los derechos conexos,
consistente en la implementacion de un posible régimen de
licencias obligatorias.

Una interpretacion sistematica del Articulo 42 de la
Decision 351 con el Numeral 2 del Articulo 15 de la
Convencion de Roma permite inferir que una de las
limitaciones a los derechos conexos son las licencias o
autorizaciones obligatorias establecidas por los Estados, las
cuales tienen que ser compatibles con las disposiciones del
referido convenio internacional.

Como lo explica Sam Ricketson en un estudio preparado
para la OMPI, la dnica restriccion a la adopcion de
limitaciones y excepciones para los derechos protegidos en
virtud de la Convencion de Roma es que solo podran
imponerse licencias obligatorias en la medida en que sean
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compatibles con las disposiciones de la misma
convencion®®.

14.12. En conclusién, cualquier autorizacion obligatoria o licencia

obligatoria o legal establecida por un Estado, que limite un
derecho conexo, debe respetar las disposiciones contenidas
en los tratados internacionales que regulan las limitaciones
a los derechos conexos.

14.13. Una vez aclarada la posibilidad que tienen los Estados de

incluir un régimen de licencias obligatorias en su
ordenamiento nacional, resulta pertinente explicar lo
referido a la definicion y alcance de las licencias
obligatorias o legales® debido a la alusion que se hizo de
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Sam Ricketson, Estudio sobre las Limitaciones y Excepciones Relativas al
Derecho de Autor y a los Derechos Conexos en el Entorno Digital, Comité
Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI, Documento SCCR/9/7, Ginebra,
5 de abril de 2003, p. 48.

Las limitaciones a los derechos conexos se encuentran reguladas en el Articulo
42 de la Decision 351, norma que establece que en los casos permitidos por la
Convencion de Roma, las legislaciones internas de los paises miembros podran
establecer limites a los derechos conexos reconocidos en el Capitulo X de la
Decision 351.

Con relacion a lo anterior, el Numeral 2 del Articulo 15 de la Convencion de
Roma establece que los Estados podran establecer en su legislacion nacional y
respecto de la proteccién de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los
productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusion, limitaciones
de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislacion nacional con
respecto a la proteccion del derecho de autor sobre las obras literarias y
artisticas. Sin embargo, no podran establecerse licencias o0 autorizaciones
obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones
de la presente Convencion.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 42 de la Decision 351y en el
Numeral 2 del Articulo 15 de la Convencion de Roma, una de las limitaciones
a los derechos conexos son las licencias o autorizaciones obligatorias
establecidas por los Estados, las cuales tienen que ser compatibles con las
disposiciones del referido convenio internacional.
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dichas licencias en la Interpretacion Prejudicial
N° 225-1P-2015, tal como se aprecia a continuacion:

“2.4. En cualquier caso, es importante precisar que el
Articulo 39 literal a) de la Decision 351, al otorgar
a los organismos de radiodifusion el derecho
exclusivo de autorizar o prohibir la retransmision
de sus emisiones por cualquier medio o
procedimiento, se entiende que los organismos de
radiodifusion de sefial abierta puedan impedir que
un organismo de radiodifusion de sefial cerrada
retransmita sus emisiones(...), salvo en los casos de
licencias obligatorias o legales que deben estar
reguladas por la normativa nacional, tal y como lo
preveé el Articulo 32 de la Decision 351.”

(Enfasis agregado)

La primera parte del parrafo citado (sin el resaltado) se
refiere al escenario de libertad contractual®® (referido al
derecho exclusivo a favor de los organismos de
radiodifusion, consistente en autorizar o prohibir la
retrasmisiéon de sus emisiones por cualquier medio o
procedimiento), segun el cual las empresas de television de
sefial abierta se ponen de acuerdo con las empresas de
television por suscripcion si la totalidad o una parte de la
sefial de las primeras se incorpora a la parrilla de las
segundas, ya sea a titulo gratuito u oneroso (el pago de una
contraprestacion).

La segunda parte del parrafo citado (con el resaltado) se

A lo anterior hay que agregar que en ningun caso las licencias legales u
obligatorias previstas en las legislaciones internas de los paises miembros
podran exceder los limites permitidos por el Convenio de Berna para la
proteccion de las obras literarias y artisticas o por la Convencion Universal
sobre Derecho de Autor, tal como lo establece el Articulo 32 de la Decision
351.

98

Descrito en el literal b) del parrafo 13.10 de la seccion precedente.

91



Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

refiere al escenario de regulacion®®, el cual puede
expresarse a través de las licencias obligatorias o legales.

14.15. Las licencias obligatorias y legales son modalidades de

“licencias no voluntarias”. Ricardo Antequera entiende
como “licencias no voluntarias” (que pueden ser tanto
obligatorias como legales) las que, por via de excepcion,
establecen algunas legislaciones con relacion a
determinadas utilizaciones que en principio forman parte
del derecho exclusivo del autor® de autorizar o prohibir,
pero donde esa facultad es sustituida por el derecho
solamente de exigir el pago de una remuneracion
equitatival®’. En el mismo sentido, la OMPI sefiala que a
través de las licencias no voluntarias se permite la
utilizacion de una obra sin la autorizacion de un titular de
derechos, pero requieren que se pague una compensacion
por la utilizacién®2. En efecto, las licencias no voluntarias
exigen compensacion al titular de los derechos por la
explotacion no autorizada.®®

99

100

101

102

103

Descrito en el literal ¢) del parrafo 13.10 de la seccion precedente.

El caso de los derechos conexos se refiere al derecho exclusivo en cabeza de
los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusion.

Ricardo Antequera Parilli, Los limites del Derecho Subjetivo y del Derecho de
Autor, en AA.VV (Carlos Rogel Vide, Director), Los Limites del Derecho de
Autor, editorial Reus S.A., Madrid, 2006, pp. 12-13.

Nociones Bésicas sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Documento
preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual, p. 10. Disponible en:
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/es/activities/pdf/basic_notio
ns.pdf (visitado el 16 de enero de 2018)

Principios basicos del derecho de autor y los derechos conexos. Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual, segunda edicién, 2016, p. 15. Disponible
en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub 909 2016.pdf

(visitado el 16 de enero de 2018)
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14.16.

14.17.

Segun Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Enrique
Antequeral® 1% las licencias no voluntarias (tanto las
legales como las obligatorias) deben cumplir los siguientes
requisitos:

3)
b)
c)
d)

e)

Otorgan al licenciatario un derecho no exclusivo,
conforme a las condiciones permitidas y
especificadas en la licencia.

Son intransferibles.

Deben respetar el derecho moral'® (paternidad e
integridad).

Se debe asegurar al autor una remuneracion
equitativa, fijandose una tarifa, la misma que puede
ser determinada por la entidad de sociedad de gestion
colectiva o bien instituyendo a una instancia judicial
0 arbitral, en caso las partes no lleguen a un acuerdo.
Sus efectos se limitan al pais que las ha establecido.

En general no solo la OMPI sino diversa doctrina juridica

consultada coincide en que respecto de las licencias
obligatorias y legales se debe asegurar una remuneracién
equitativa a favor del titular del derecho. Asi, por ejemplo,
Alfredo Vega Jaramillo sostiene que:

“Otra limitacion al derecho de autor esta constituida por
las licencias legales y las licencias obligatorias. Estas son

104

105

106

Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Enrique Antequera, Las Licencias
Obligatorias como Limites a los Derechos de Propiedad Intelectual, en
“Revista Juridica de Propiedad Intelectual”, Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Catdlica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, tomo 1, julio 2009,
pp. 18-21. Descargado el 15 de agosto de 2019 de:
http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/1-

las_licencias_obligatorias.pdf

Que citan a su vez a: Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos,
primera ediciéon, UNESCO, CERLALC y ZAVALIA, Buenos Aires, 1993, pp.

240-241.

Sobre el particular, resulta pertinente agregar que en el caso de los derechos
conexos se identifican derechos morales en cabeza de artistas, intérpretes o
ejecutantes (Articulo 35 de la Decisién 351).
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autorizaciones de uso que limitan al titular el ejercicio
pleno del derecho patrimonial de autor.

En las licencias legales, se autoriza por la ley la
utilizacién de una obra protegida por el derecho de autor,
previo el cumplimiento de unas condiciones que establece
la ley y mediante el pago de una remuneracion al titular.

En las licencias obligatorias, que son formas especiales
de permiso que se conceden obligatoriamente, la
autorizacion esta sujeta a una previa solicitud y al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La
licencia obligatoria es intransferible y no exclusiva; para
determinadas modalidades de explotacion, y se concede
previo el pago de una remuneracion equitativa al titular
del derecho.”’

(Enfasis agregado)

En consecuencia, a modo de ejemplo, en el escenario de
regulacion, si mediante una licencia no voluntaria
(obligatoria o legal) se ha establecido que la sefial de la
empresa de television abierta (organismo de radiodifusion)
debe incorporarse a la parrilla de una empresa de television
por suscripcién (televisién por cable o de sefial cerrada), la
primera debe recibir de la segunda una remuneracion
equitativa la que, en principio, debe ser fruto de un acuerdo
entre ambas.

Hay que sefialar que el acto legislativo o administrativo que
sustenta la licencia no voluntaria debe mencionar de modo
expreso gue se esta ante la presencia de una licencia legal o
de una licencia obligatoria, asi como indicar el mecanismo
a ser utilizado para la determinaciéon de la remuneracién
equitativa que deberd pagar el explotador de la obra al
titular de los derechos que, de preferencia, deberia ser por
acuerdo entre las partes.

107 Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor, Direccion Nacional de
Derecho de Autor - Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior
y de Justicia de Colombia, Bogota, 2010, p. 48.
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14.20. En conclusién, la retransmision de las emisiones de un

15.

15.1.

organismo de radiodifusion podria operar en virtud de: (i)
una autorizacion; (ii) en el ejercicio de una limitacion o
excepcion a un derecho conexo; (iii) por mandato de una
licencia no voluntaria, caso en el cual se tendra que verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente interpretacion prejudiciall®,

Apartado 111
Sociedades de gestién colectiva

Las sociedades de gestién colectiva: limites a su
actuacion. La adquisicidon de frecuencias radiales y la
adquisicion de autorizaciones para la prestacion de
servicios de radiodifusidn por parte de una sociedad de
gestion colectival®

Las sociedades de gestion colectiva son vigiladas por el
Estado, con el objetivo de que sea més facil y eficiente la
proteccion de los derechos de autor o derechos conexos,
mediante reglas precisas y claras para la administracion de
los derechos de sus afiliados, de conformidad con el
estatuto de estas y con los contratos celebrados con sus
afiliados, los cuales a su vez deberan ser conformes con el

108

109

Especialmente lo referido a la mencidn expresa de que se esta ante una licencia
legal u obligatoria y la indicacion de la forma de determinacion de la
remuneracion equitativa a favor del titular de los derechos.

Esta seccion ha sido extraida de los parrafos 1.22, 1.25, 1.26 y 1.30 de las
paginas 12, 13 y 15 de la Interpretacion Prejudicial N° 525-1P-2015 de fecha
20 de abril de 2017 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que
constan en las paginas 50, 51 y 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3123 del 27 de octubre de 2017. Se ha editado los parrafos 1.22,
1.25 y 1.26 de las péginas 12 y 13 de la referida Interpretacion Prejudicial.
Asimismo, se ha agregado las notas a pie de pagina contenidas en los parrafos
15.1y 15.2 de esta seccion.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 525-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3123.pdf
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ordenamiento juridico andino y con los criterios
interpretativos establecidos por el TICA en lo concerniente
al tema. 11

La normativa comunitaria no determina explicitamente la
naturaleza juridica de estas sociedades, pero de la
regulacién contenida en el capitulo XI de la Decision 351
se desprende que son instituciones de naturaleza privada,
sin animo de lucro y sometidas a la inspeccién y vigilancia
del Estado. Adicionalmente, las sociedades de gestion
colectiva tienen por objeto principal percibir y repartir el
dinero proveniente de autorizaciones acordadas sobre el
repertorio que ellas representan, negociar las autorizaciones
por concepto de uso de obras que forman parte del
repertorio representado por ellas y perseguir los usos no
autorizados de estas obras.!!!

En vista que la normativa andina no regula las limitaciones
de las sociedades de gestion colectiva en lo referente a la
adquisicién de frecuencias radiales, sera apropiado
remitirse a lo previsto en la legislacion nacional de cada
pais miembro, en virtud del principio del complemento
indispensable antes referido.

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 43 de la Decisién
351, las sociedades de gestion colectiva estaran sometidas
a la inspeccién y vigilancia del Estado, siendo la oficina
nacional competente quien autoriza su funcionamiento; por
lo que las actividades complementarias a la gestion de los
derechos conexos al derecho de Autor, tiene sus limites en
lo que expresamente se contemple en los Estatutos de las
sociedades respectivas, y demas normativa propia de cada
sociedad, donde se verificard incluso la potestad en las
actuaciones de la Asamblea General.

110

111

Ver la Interpretacion Prejudicial N° 281-1P-2015 de fecha 19 de febrero de
2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2690 del 18
de marzo de 2016.

Ibidem.

96



Capitulo | — Propiedad intelectual

15.4.

16.

16.1.

Tomando en cuenta ese marco normativo, se podré verificar
si existe o no la facultad de adquirir frecuencias radiales por
parte de la sociedad de gestion colectiva. En caso
afirmativo, se verificara que en esa adquisicion se cumpla
con lo previsto en la normativa pertinente. Finalmente,
deberan tenerse en cuenta las disposiciones que regulen la
manera de administrar los recursos para la explotacion de
tales frecuencias radiales, las mismas que buscaran
precautelar de modo equitativo a todos los miembros de la
sociedad sin que se favorezca a unos en desmedro de otros.

En conclusién, las sociedades de gestion colectiva se
encuentran sometidas a un especial control y supervision
por parte del Estado. ElI Articulo 43 de la Decision 351
establece que dichas sociedades estdn sometidas a la
inspeccion y vigilancia por parte del Estado, debiendo
obtener de la oficina nacional competente la
correspondiente autorizacion de funcionamiento.

En atencion a dicho especial control y supervision estatal,
las actividades que realicen dichas sociedades deben estar
previamente autorizadas por la oficina nacional
competente.

Legitimidad para actuar de las sociedades de gestion
colectival!?

La legitimidad para obrar activa es la facultad con la que
cuenta una persona (natural o juridica) para actuar
legalmente en cualquier procedimiento.

112

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 10 a 14 de la Interpretacion
Prejudicial N° 300-1P-2017 de fecha 16 de julio de 2018 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 44 a 48 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3361 del 24 de agosto de 2018. Se ha editado los
parrafos 4.6 y 4.7 de las paginas 15 y 16 de la referida Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha mejorado y editado la cita textual contenida en el
parrafo 4.6 de la pagina 15 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

97



16.2.

16.3.

16.4.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

Al respecto, el Articulo 49 de la Decision 351, establece lo
siguiente:

“Articulo 49.- Las sociedades de gestion colectiva estarén
legitimadas, en los términos que resulten de sus propios
estatutos y de los contratos que celebren con entidades
extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su
administracién y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos y judiciales.”

La norma antes citada, confiere a las sociedades de gestion
colectiva esta legitimidad bajo dos supuestos!3:

a)
b)

Bajo los términos de sus propios estatutos.

Bajo los contratos que celebren con entidades
extranjeras, para el ejercicio de los derechos
encomendados a ellas para su administracion y para
que los puedan ejecutar en toda clase de
procedimientos administrativos y judiciales.

De lo anterior, se puede establecer que toda sociedad de
gestién colectiva para poder actuar, debera tener estatutos
debidamente aprobados y celebrar contratos con las
personas a las que representen en los cuales se les autorice
para que puedan a su vez a su nombre iniciar las acciones
necesarias en defensa de sus derechos, sea por via
administrativa o judicial',

113

114

Finalmente, se ha editado las notas a pie de pagina 28 del parrafo 4.4, 29 del
parrafo 4.5 y 30 del parrafo 4.6 de las paginas 15 y 16 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 300-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203361

odf

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 519-1P-2016 de fecha 7 de julio de 2017
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3154 del 11 de
diciembre de 2017.
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16.5.

Por otro lado, en relacién a la legitimidad procesal de una
sociedad de gestion colectiva, mediante Interpretacion
Prejudicial N° 165-1P-2015 de fecha 4 de febrero de
20161, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“...para que una sociedad de gestion colectiva ejerza a
nombre y en representacion de los titulares las acciones
legales encaminadas a la proteccion de los derechos de
autor, debe contar con la facultad para actuar a nombre
de un tercero, la cual puede ser conferida por el propio
titular a la sociedad (mandato voluntario), por mandato
estatutario o por imperio de la ley, a través de una
presuncion legal.

(...)

...la citada norma andina [Articulo 49] establece una
presuncion relativa, iuris tantum, de representacion o
legitimacién procesal, tanto en la fase administrativa
como en la judicial, en favor de las sociedades de gestion
colectiva legalmente establecidas en el territorio andino’.
Esta presuncion de representacion o legitimacion
procesal vuelve mas eficiente el sistema de gestion de
derechos de autor y derechos conexos, y facilita su defensa
y proteccion, que, de lo contrario, en muchos casos, no
seria posible por cuenta del propio derecho-habiente.”

7 De conformidad con la presente interpretacion prejudicial,
véase, por ejemplo, el articulo 20.4) de la Ley de Propiedad
Intelectual de Espafia, que establece la presuncion de
afiliacion a una sociedad de gestidn colectiva; el articulo 53
de la Ley sobre Derechos de autor de Francia, que establece
una presuncion de gestion de derechos en favor de las
sociedades de gestion colectiva; el articulo 200 de la Ley
Federal del Derecho de Autor de México, que establece una
presuncion de legitimacion respecto de autores residentes
en México; la primera parte del articulo 147 del Decreto
Legislativo 822 del Per(, que establece una presuncion
relativa (iuris tantum) con respecto a la legitimacién de las
entidades de gestion colectiva, estando a cargo de la
denunciada acreditar lo contario, pues de no hacerlo, se
tendréa por valida dicha presuncion legal.”

(Subrayado agregado)

115

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2682 del 14 de
marzo de 2016.
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Sobre la presuncién de representacion o legitimacion
procesal de una sociedad de gestidn colectiva, este Tribunal
considera que lo que se busca es proporcionar al autor y a
los demas titulares de derechos de propiedad intelectual, a
través de la sociedad de gestion colectiva, una herramienta
eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer de manera
eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo
su administracion, asi como una adecuada recaudacion de
estos derechos.

Si se exigiera que una sociedad de gestidn colectiva tenga
gue demostrar la representacion de todo su repertorio para
que recién pueda protegerlo ante una autoridad y recaudar
el derecho de sus asociados, ello implicaria que cada vez
que esta exija a un tercero el pago por el uso no autorizado
de los fonogramas que administra deba incurrir en
cuantiosos gastos econdémicos, circunstancias que harian
inviable una eficiente y adecuada recaudacion de los
derechos de sus asociados.

Mas aun si consideramos que el repertorio de los
productores fonograficos afiliados a una sociedad de
gestion colectiva nacional o extranjera puede variar
constantemente y que las incorporaciones de nuevos
asociados a este tipo de entidades pueden efectuarse en
cualquier momento, lo cual haria imposible que las
sociedades de gestion colectiva puedan demostrar a tiempo
real todo el repertorio que se encuentran bajo su
administracion al momento de iniciar la defensa de los
derechos de sus asociados o al momento de efectuar la
recaudacion patrimonial correspondiente. Por dichas
razones, se justifica que una sociedad de gestién colectiva
no se encuentre obligada a demostrar la representacion de
todo su repertorio por cada proceso iniciado o cada
requerimiento de pago efectuado a un tercero.

No obstante a lo anterior, esta presuncion admite prueba en
contrario, es decir, en el caso en concreto, la persona a quien
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17.

17.1.

17.2.

se le acuse de estar utilizando fonogramas musicales, sin
contar con la autorizacion respectiva, deberd demostrar que
el productor del fonograma no es afiliado de la sociedad de
gestion colectiva 0 que no se encuentra incorporado a la
sociedad colectiva extranjera con la cual mantiene contratos
de representacion reciproca.

La responsabilidad solidaria a la que se refiere el
Articulo 54 de la Decisiéon 351116

El Articulo 54 de la Decision 351 dispone que ninguna
autoridad publica, ni persona natural o juridica, podra
autorizar la utilizacion de una obra, interpretacion,
produccion fonogréfica o emision de radiodifusion o prestar
su apoyo para su utilizacion, si el usuario no cuenta con la
autorizacion expresa previa del titular del derecho o de su
representante. En caso de incumplimiento, dicha autoridad
publica, o la persona natural o juridica de que se trate, sera
solidariamente responsable.

Tratandose del incumplimiento efectuado por una autoridad
pablica, en una anterior interpretacion prejudicial el
Tribunal sefalé lo siguiente:

“Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad
judicial o administrativa que estando en conocimiento de
la violacion de los referidos derechos, tolere o haga caso
omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una
prestacién de apoyo para su utilizacién, toda vez que
‘apoyo’ es amparo, respaldo, asistencia, cooperacion y

116

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 2 y 3 de la Interpretacion
Prejudicial N° 120-1P-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 3 y 4 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3549 del 4 de marzo de 2019. Se ha editado las
notas a pie de pagina 2 del parrafo 1.3 y 3 de parrafo 1.5 de la pagina 3 de la
referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 120-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549

-pdf
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17.4.

18.
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colaboracion, razon por la cual debe considerarse que la
prestacién de apoyo no s6lo incluye actos positivos o de
accion, sino también actos negativos o de omision.

En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a
secundar, respaldar, proteger o0 permitir usos no
autorizados de obras amparadas por el derecho de autor,
y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se
trate de conductas omisivas, encuadran dentro del
supuesto de hecho contenido en el Articulo 54 de la
Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena™’,

La responsabilidad solidaria que nace del incumplimiento
previsto en el Articulo 54 de la Decision 351 se aplica a las
respectivas responsabilidades que emergen del referido
incumplimiento, las que pueden tener tanto naturaleza civil
como administrativa.

En efecto, la responsabilidad solidaria a que se refiere el
Articulo 54 de la Decision 351 implica el deber de satisfacer
las remuneraciones debidas por el uso, el resarcimiento de
los dafios y perjuicios causado con la explotacion ilicita y,
de ser el caso, el pago de las multas emergentes de la
responsabilidad administrativa aplicable!!8.

Otros temas de sociedades de gestion colectiva

Para un mayor estudio de las sociedades de gestion
colectiva, se sugieren las siguientes tematicas:

117
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Ver Interpretacion Prejudicial N° 24-1P-98 del 25 de setiembre de 1998,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 394 del 15 de
diciembre de 1998.

“La responsabilidad solidaria implica el deber de satisfacer las
remuneraciones debidas por el uso, asi como de resarcir los dafios y perjuicios
causados con la explotacion ilicita, sin perjuicio de la administrativa o penal
que pueda corresponderle de acuerdo a la propia ley autoral u otras leyes.”
(Ricardo Antequera Parilli y Marysol Ferreyros Castafieda, EI Nuevo Derecho
de Autor en el Per, Per( Reporting, 1996, Lima, p. 149).
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(i)

(i)

(iii)

Naturaleza, objeto y funciones de las sociedades de
gestion colectiva. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 525-1P-2015 de fecha 20 de abril de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3123 del 27 de octubre de 2017.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3123.pdf

Facultades, obligaciones 'y  requisitos de
cumplimiento para la autorizacion de funcionamiento
de sociedades de gestion colectiva. Las diferencias
entre el reconocimiento de personeria juridica y
autorizacion de funcionamiento. Participacion en
recaudaciones.  Ver Interpretacion  Prejudicial
N° 387-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3050 del 26 de junio de 2017.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3050.pdf

La afiliacion a una sociedad de gestion colectiva.
Principio de exclusividad de la actividad de una
sociedad de gestion colectiva. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 300-1P-2017 de fecha 16 de julio de
2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N°3361 del 24 de agosto de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203361.pdf
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SUBCAPITULO II
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Apartado |
Patentes de invencién

Las divulgaciones inocuas en el marco del
procedimiento de registro de una patente!*®

Conforme a lo dispuesto por el Articulo 14 de la Decision
486'%°, los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones'?! (de producto o de procedimiento) siempre
gue cumplan con los siguientes tres requisitos: ser
novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de
aplicacion industrial.

119

120

121

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 6 a 9 de la Interpretacion Prejudicial
N° 35-1P-2018 de fecha 11 de mayo de 2018 (Magistrada Ponente: Cecilia
Luisa Ayllon Quinteros), que constan en las paginas 7 a 10 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3286 del 21 de mayo de 2018. Se ha editado los
parrafos 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.12 y 1.13 de las paginas 6, 7 y 9 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 14 del parrafo 1.4; 15 del
parrafo 1.5; 16 del parrafo 1.6;y, 17 y 18 del parrafo 1.9 de las paginas 7 y 8
de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Finalmente, se ha agregado la nota
a pie de pagina contenida en el parrafo 1.13 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 35-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3286.pdf

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones
sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial.”

Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la
actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.
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1.2.

1.3.

En esa linea, el Articulo 16 de la Decision 4862? dispone
que una invencion serd considerada nueva cuando no esté
comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no
haya sido accesible al publico por una descripcion oral o
escrita, por su utilizacion, comercializacion o cualquier otro
medio con anterioridad a la presentacion de una
determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.

El Manual para el examen de solicitudes de patentes de
invencion en las oficinas de propiedad industrial de los
paises de la Comunidad Andina define al estado de la
técnica en los siguientes términos:

“...el estado de la técnica comprende el conjunto de las
informaciones que, a la fecha de presentacion o de
prioridad, hubiere sido accesible al pablico por cualquier
medio 995123

122

123

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

“Articulo 16.- Una invencién se considerara nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico
por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida.

S6lo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de
prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido
esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual,
Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las oficinas
de propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina, Secretaria
General de la Comunidad Andina - Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual - Oficina Europea de Patentes, Quito, 2004, p. 54.

Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925
libro_patentes.pdf. (descargado el 19 de febrero de 2018)
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1.5.

1.6.
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En el ordenamiento juridico comunitario andino, la
novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto
es, en relacion con el estado de la técnica a nivel mundial®?,

En consecuencia, también se considerara dentro del estado
de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
trdmite, presentada ante cualquier oficina nacional
competente —en cualquier lugar o idioma—. En efecto, en
virtud del caracter absoluto o universal de la novedad
requerida, se debe tener en cuenta toda divulgacion
realizada con anterioridad a la solicitud objeto de
examen'?,

Sin embargo, el Articulo 17 de la Decision 486 establece
las siguientes tres excepciones o también denominadas
“divulgaciones inocuas”:

(i) Cuando la divulgacion hubiese provenido del
inventor o su causahabiente;

(i) Cuando la divulgacion se efectie mediante la
publicacién, por parte de una oficina nacional
competente, en contravencion de la norma que rige la
materia, del contenido de la solicitud de patente
presentada por el inventor o su causahabiente; o,

124

125

Ver, a modo referencial, la Interpretacion Prejudicial N° 580-1P-2015 de fecha
18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2864 del 10 de noviembre de 2016.

Al respecto, el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién
en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina
sefiala que:

“Divulgacion implica la posibilidad de que el publico se informe, por
cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgacion
aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente de dicho
contenido.”

Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, Manual para el examen de solicitudes de patentes de
invencidn en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina, Op. Cit., p. 54.
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1.7.

1.8.

1.9.

(iii) Cuando la divulgacion provenga de un tercero que
obtuvo la informacién directa o indirectamente del
inventor o su causahabiente.

La primera excepcion hace referencia a cuando la
divulgacién hubiese provenido directamente de inventor o
su causahabiente y la tercera excepcidn a cuando hubiese
provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros
(directa o indirectamente).

Por su parte, la segunda excepcidn hace referencia a cuando
la divulgacién hubiese provenido de una oficina nacional
competente pero en contravencion de la norma que rige la
material?®.

La publicacion del contenido de una solicitud de patente en
tramite por parte de una oficina nacional competente sera
considerada como una divulgacion inocua Unicamente si se
efectué “en contravencion de la norma que rige la
materia’!?’,

A contrario sensu, si la referida publicacion se realizo sin
vulnerar la norma aplicable, dicha divulgacion serd
considerada dentro del estado de la técnica a efectos de
examinar la novedad de la invencion que se pretende
patentar.

126

127

Una lectura integral del Articulo 17 de la Decision 486 permite afirmar que no
cabe interpretar que la publicacién por parte de una oficina nacional
competente se encuentre comprendida en los Literales a) o c) del referido
Articulo, pues resulta claro que al incorporar el Literal b), la intencion del
legislador ha sido dejar en claro que solo serd considerada como divulgacion
inocua la publicacién efectuada por parte de una oficina nacional competente
en contravencion de la norma que rige la materia.

Asi por ejemplo, si la oficina nacional competente publica una solicitud de
patente antes de que se cumpla el plazo establecido por la norma
correspondiente, dicha publicacion estaria enmarcada dentro del segundo
supuesto de excepcion del Articulo 17 de la Decision 486, pues se habria
realizado por la referida oficina en contravencion de la norma (antes de que se
cumpla el plazo para su publicacién).
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A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como
el caso de Estados Unidos de América que de manera
expresa incluye como divulgacion inocua las publicaciones
de solicitudes de patentes hechas por las oficinas de
patentes de otros paises, la legislacion andina se adhiere a
la posicion que descarta como inocuas a tales
publicaciones, a menos que provengan de un error 0
contravencion de la norma, posicion que es compartida por
las legislaciones de México, Guatemala y Honduras!?®,

128

Las legislaciones de México, Guatemala y Honduras se encuentran en la misma
linea del Articulo 17 de la Decision 486, tal y como se puede apreciar a
continuacion:

Ley de la Propiedad Industrial, México (1991).-
“Articulo 18.- (...)

La publicacion de una invencion contenida en una solicitud de patente o en
una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerara incluida
dentro de los supuestos a que se refiere este articulo.”

Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 57-2000, Guatemala
(2000).-

“94. (...)

Para determinar el estado de la técnica (...)

Tampoco se tomara en cuenta la divulgacion resultante de una publicacion
hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raiz de un
procedimiento de concesion de una patente; si la solicitud objeto de esa
publicacion hubiese sido presentada por quien no tenia derecho a obtener la
patente, o que la publicacion se hubiese hecho por un error imputable a esa
oficina de propiedad industrial.”

Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 12-99-E, Honduras
(1999).-

“Articulo 9.- (...)

La divulgacion resultante de una publicacion hecha por una Oficina de
Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesion de una patente no
queda comprendida en la excepcién del parrafo precedente, salvo que la
solicitud se hubiese presentado por quien no tenia derecho a la patente o que
la publicacién se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad
Industrial.”
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1.11.

1.12.

1.13.

El texto del Articulo 17 de la Decision 486 sugiere una
intencion clara de proteger al inventor de las divulgaciones
accidentales!?®, incluyendo la publicacion de su solicitud de
patente pero en la medida que esta se haya realizado en
contravencion de la norma que rige la materia*°.

De otro lado, es importante destacar que la normativa
comunitaria andina (Articulo 9 de la Decision 486), de
conformidad con lo establecido en el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, consagra el
denominado derecho de prioridad; esto es, establece el
derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior
si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a
la fecha de la solicitud prioritaria*®.

En esa linea, de la redaccion del Articulo 17 de la Decision
486 no se deriva una interpretacion que permita concluir
que la intencion del legislador haya sido la de permitir a
quien ya inicié un proceso de patente, subsanar por la via
del periodo de gracia un posible error en la reivindicacion o
acreditacion del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la
redaccion de dicha norma sugiere una intencion clara de
proteger al inventor Unica y exclusivamente de
“divulgaciones accidentales” —incluyendo la publicacion
de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta

129

130

131

Como aquellas realizadas en un evento (cientifico, académico u oficial) o en el
marco de la negociacion de la invencion.

Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de
registro —en el extranjero— de la patente de invencién (nicamente seran
consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas
a cabo en contravencion de la normativa aplicable.

La proteccion que logra el inventor por la via del reconocimiento del derecho
de prioridad es lo suficientemente amplia, ya que la prioridad blinda a la
solicitud contra todo hecho ocurrido en el intervalo de tiempo, entre ellos, las
publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por otras oficinas.
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aya sido realizada en “contravencion de la norma que ri
h 1d lizada en “contrave del rm erige
la materia”—.132

182 Mediante Interpretacion Prejudicial N° 203-1P-2019 de fecha 26 de julio de
2019, al dar respuesta a la pregunta del consultante, el TICA ha profundizado
sobre el particular en los siguientes términos:

“Como se menciond en la Interpretacion Prejudicial N° 35-1P-2018, la
redaccion del Articulo 17 de la Decision 486 sugiere la intencion clara
de proteger al inventor unica y exclusivamente de ‘divulgaciones
accidentales’, incluyendo la publicacion de solicitudes de patentes pero
solo en la medida que esta haya sido realizada en contravencién de la
norma que rige la materia. Las publicaciones inocuas son
publicaciones accidentales.

Es asi que debe considerarse que los supuestos previstos en los
Literales a), b) y c) del Articulo 17 de la Decisién 486 son
‘divulgaciones accidentales’. El inventor o su causahabiente debe
haber divulgado la patente por accidente (supuesto del Literal a); la
publicacion proviene del tramite de una solicitud de patente en el que
la oficina nacional competente ha contravenido la norma que rige la
materia (supuesto del Literal b); y una divulgacion efectuada por
accidente por parte de un tercero que hubiese obtenido la informacion
directa o indirectamente del inventor o su causahabiente (supuesto del
Literal c).

En la nota a pie 21 de la pagina 9 de la Interpretaciéon Prejudicial
N° 35-1P-2018 [ver la segunda nota a pie de pagina del parrafo 1.11 de
esta seccion] se sefiala con meridiana claridad que las publicaciones
realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro (en el
extranjero) de la patente de invencidn Unicamente serén consideradas
como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a
cabo en contravencién de la normativa aplicable. Si no hay
contravencion alguna, no hay ‘divulgacion accidental’; y si no hay
divulgacion accidental, no hay divulgacion inocua.

Por tanto, si se trata de la publicacion de la patente efectuada en el
marco del tramite normal de una solicitud de patente, e
independientemente de si es la oficina nacional competente, o el
solicitante previa autorizacion de la oficina nacional competente, el
que entrega la publicacién al diario o gaceta oficial, no estamos ante
la presencia de una publicacion inocua, pues no es una ‘divulgacion
accidental’ y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en el Articulo 17 de la Decision 486.

Toda publicacion efectuada en el marco de un procedimiento de
solicitud de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue
iniciado de manera voluntaria por el solicitante de la patente. Pero esto
no significa que se trate del supuesto a) del Articulo 17 de la Decision
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2.

2.1.

2.2.

El papel del técnico medio en la materia. Proscripcion
del analisis tipo “hindsight” o “ex post facto”!

El Tribunal considera que es importante resaltar el papel del
técnico medio en la materia, 0 aquel sujeto formado en un
area técnica con conocimientos normales o corrientes en el
asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un
adecuado andlisis del nivel inventivo.

El andlisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad
gue tendria un genio 0 un personaje con un conocimiento e
instruccion mas allé de la “media normal” en la materia que
se trate. Esto tiene una importante razon: se esta buscando

133

486, como tampoco del supuesto c) de dicho Articulo. No se puede
argumentar que como el solicitante inicid el tramite, la divulgacion la
hizo el inventor o su causahabiente; como tampoco se puede alegar que
como el diario o gaceta oficial efectud la publicacion, la divulgacion la
hizo un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o
indirectamente del inventor o su causahabiente.

Para estar en el &mbito del supuesto b) del Articulo 17, son dos los
requisitos:

a) Que la publicacion se efectte en el marco del procedimiento de
solicitud de obtencidn de patente, e independientemente de si quien
envia la publicacion al diario o gaceta oficial es el solicitante o la
oficina nacional competente.

b) Que haya una contravencion a la norma que rige la materia.
Por tanto, si la publicacion se efectia en marco del tramite de una

solicitud de patente, y no hay contravencion a la norma que rige la
materia, no estamos ante la presencia de una divulgacion inocua.”

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 10 y 11 de la Interpretacion
Prejudicial N° 589-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3054 del 26 de junio de 2017. Se ha editado los
parrafos 3.2, 3.3 y 3.6 de las paginas 10 y 11 de la referida Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de pagina 13 del parrafo 3.5
de la pagina 11 de la mencionada Interpretacién Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 589-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3054.pdf
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2.4.

2.5.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

que no exista “obviedad”, y esto solo se logra si se parte de
conocimientos estandares para una persona de oficio en el
campo técnico respectivo.

El analisis del nivel inventivo en relacion con la figura del
técnico medio en la materia, impone la “ficcién” para el
examinador de ubicarse en el estado de la técnica que
existia al momento de la solicitud de la patente de invencion
o0 de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya
que se debe generar un mecanismo idoneo para que esto se
logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema
establecer toda wuna ambientacion adecuada, de
conformidad con la situacion del arte al momento de la
solicitud, para que un técnico de “hoy en dia” pueda
retrotraerse facilmente a dicho momento. Por lo tanto, el
andlisis de patentabilidad debe mostrar claramente el
mencionado analisis retrotraido del nivel inventivo.

En tal sentido, el analisis de tipo hindsight o ex post facto
es uno de los inconvenientes que existen durante la
evaluacion de una solicitud de patentes, para determinar si
esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a
que el andlisis que efectla el técnico medio en la materia es
particularmente subjetivo®®*, siendo necesario que los
conocimientos en el estado del arte que este posee sean
determinados al momento de la solicitud de patente de la
invencion o de la fecha prioridad y no cuando se efectla el
analisis del nivel inventivo.

En relacion con lo antes expuesto, el analisis de
patentabilidad realizado por la oficina nacional competente
debe mostrar estos dos elementos. Es decir, que para
analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la
figura del técnico medio en la materia y un anélisis

134

Zacary Quinlan, Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the
EPO, en “Fordham International Law Journal”, Volume 37, Issue 6, Article 3,
New York, 2014, pp. 1794-1795. Disponible en:
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj.

(descargado el 18 de agosto de 2016)
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retrotraido del nivel inventivo, que no resulte a posteriori;
esto es, hindsight o ex post facto.

3. El computo de la prorroga regulada en el Articulo 39 de
la Decision 4861

3.1. El Articulo 4 de la Decision 486 plasma la siguiente regla
general para el computo de los plazos: “...se contaran a
partir del dia siguiente a aquel en que se realice la
notificacion o publicacion del acto de que se trate, salvo
disposicion en contrario de la presente Decision”.

3.2. Por su parte, el Articulo 39 de la Decision 486 establece lo
siguiente:

“Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la
solicitud no contiene los requisitos establecidos en los
articulos 26 y 27, la oficina nacional competente
notificara al solicitante para que complete dichos
requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la
fecha de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo sera
prorrogable por una sola vez, por un periodo iqual, sin
que pierda su prioridad.

()

(Enfasis agregado)

3.3. Conforme se desprende de esta disposicién normativa si
como consecuencia del examen de forma resulta que la
solicitud no contiene los requisitos establecidos en los

185 Esta seccion ha sido extraida de las paginas 3, 4 y 5 de la Interpretacion
Prejudicial N° 146-1P-2017 de fecha 11 de mayo de 2018 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 54, 55 y 56 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3310 del 8 de junio de 2018. Se ha editado
los parrafos 1.6 y 1.7 de la pagina 4 de la referida Interpretacion Prejudicial.
Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 3 del parrafo 1.6 y 4 del
parrafo 1.7 de la pagina 4 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 146-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203310

-pdf
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Articulos 26 y 27 de la Decision 486, la oficina nacional
notificara al solicitante a fin de que los complete dentro del
plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion
—dicho plazo inicial se computa de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 4 de la Decision 486—.

A continuacion, el Articulo 39 de la Decision 486 sefala
que a solicitud de parte dicho plazo seréa prorrogable por una
sola vez y por un periodo igual; esto es, dos meses mas.

Ahora bien, ¢a partir de qué momento se debe computar el
plazo de la préorroga que establece el Articulo 39 de la
Decision 4867 Para responder la interrogante corresponde
citar el Manual para el examen de solicitudes de patentes de
invencion en las oficinas de propiedad industrial de los
paises de la Comunidad Andina, el cual sefiala los
siguientes criterios®3:

“2.2 Examen de forma de la solicitud

(...)

Si falta algun requisito, se notifica al solicitante. El
solicitante tiene un plazo de dos meses siguientes a la
fecha de notificacidn para complementar su solicitud, este
plazo puede ser prorrogado por una sola vez y por el
mismo periodo, si el solicitante lo requiere (Art. 39
D 486).

La prdrroga debe solicitarse en cualquier momento antes
del vencimiento del término que se desea prorrogar.
Dichas  prorrogas se  entenderdn  concedidas
automaticamente por el plazo respectivo, contado a partir
del primer dia hbil siguiente a aquel en gue vence el
término _original, sin que se requiera pronunciamiento
expreso por parte de la Oficina nacional competente (...)

136

Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual,
Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las oficinas
de propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina, Op. Cit., pp.
20-21.
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3.6.

Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los
requisitos, la solicitud se considera abandonada y pierde
su fecha de presentacion.”

(Resaltado agregado)

La prorroga regulada en el Articulo 39 de la Decision 486
es una continuacion o extension —sin interrupcion
alguna— del plazo original*®, por lo que se debe
computar desde el primer dia habil siguiente a aquel en el
que vence el término inicial, en aplicacion concordante de
dicho articulo y el Manual para el examen de solicitudes de
patentes de invencion en las oficinas de propiedad industrial
de los paises de la Comunidad Andina —y en los términos
del Articulo 5 de la Decision 486 —, conforme se puede
apreciar en el siguiente grafico:

[Gréfico en la siguiente pagina]
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Ver la Interpretacién Prejudicial 26-1P-2016 de fecha 26 de junio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3190 del 20 de
febrero de 2018.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 5.- Siempre que en la presente Decision no exista disposicion en
contrario, cuando los plazos se sefialen por dias, se entendera que éstos son
hébiles. Si el plazo se fija en meses o afios se computara de fecha a fecha. Si
en el mes de vencimiento no hubiere dia equivalente a aquel en que comienza
el computo se entendera que el plazo vence el Gltimo dia del mes. Cuando el
Gltimo dia del plazo sea inhabil, se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.”

(Enfasis agregado).
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GraficoN° 1
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Fuente: Articulos 5y 39 de la Decision 486 y el Manual.

3.7.

3.8.

Como se puede advertir, la prorroga regulada en el Articulo

39 de la Decision 486 se computa desde el primer dia habil
siguiente a aquel en el que vence el término original, y no
desde la fecha de notificacion del acto por el cual se
concede la prorroga.

Por tanto, para una comprension cabal de los Articulos 5y

39 de la Decisién 486, la autoridad de propiedad industrial
debe tener presente lo siguiente:

a)

b)

La prorroga de dos meses no se computa desde la
fecha de notificacion del acto administrativo que
concede la prérroga, sino teniendo en consideracion
el vencimiento del plazo inicial de dos meses, tal
como se precisa en el siguiente literal.

El inicio del computo de la prérroga de dos meses se
inicia desde el dia habil siguiente del vencimiento del
plazo inicial de dos meses. Asi, por ejemplo, si el
plazo inicial vencié un martes, el inicio del computo
de la prorroga sera desde el miércoles siguiente si es
que este dia es habil. En cambio, si el plazo inicial
vencié un viernes, el inicio del computo de la
prorroga sera a partir del lunes siguiente.
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4.1.

4.2.

c) Tanto el plazo inicial de dos meses, como la prérroga
de dos meses, se computan de fecha a fecha. Asi, por
ejemplo, del 12 de febrero al 12 de abril. De modo
que si el plazo inicial (de dos meses) vencio el viernes
9 de febrero (de 2018), el plazo de la prérroga es del
lunes 12 de febrero al jueves 12 de abril.

Notificacion de informes técnicos!®®

A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma
andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda
solicitar informacion adicional; en este contexto los
Articulos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a
continuacion.

El supuesto que se prevé en el Articulo 45 es muy diferente
del previsto en el Articulo 46*4°. Con la notificacion inicial
prevista en el Articulo 45, que es obligatoria, se busca que

139

140

Esta seccion ha sido extraida de las péaginas 3, 4 y 5 de la Interpretacion
Prejudicial N° 222-1P-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 17, 18 y
19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de
2018. Se ha mejorado y editado el parrafo 1.3 de la pagina 3 de la referida
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado los parrafos 1.2, 1.4y 1.8
de las péginas 3 y 4 de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Finalmente,
se ha editado la nota a pie de pagina 3 del parrafo 1.3 de la pagina 3 de la
referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 222-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203393.pdf

De modo referencial, ver la Interpretacion Prejudicial N° 269-1P-2015 de fecha
9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N°2990 del 21 de abril de 2017; y, la Interpretacion Prejudicial
N° 325-1P-2016 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3371 del 14 de setiembre de 2018.

El Articulo 46 de la Decision 486, no indica expresamente que se debe notificar
al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una
lectura sistemética y armonica de la mencionada Decisién, asi como de una
aplicacion consecuente del principio de contradiccion en el tramite
administrativo de concesidn de patentes, se desprende que siempre que se pidan
informes en el marco del Articulo 46 se debe dar traslado al solicitante.
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4.3.

44.

4.5.
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el solicitante en base a su derecho de contradiccion pueda
responder al analisis de patentabilidad que realiza la propia
oficina de patentes, siendo potestativo notificar al
solicitante dos o mas veces “Cuando la oficina nacional
competente estimara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad...” (segunda parte del
Articulo 45).

El supuesto del Articulo 46 no contempla la obligacién de
notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u
organismos cientificos o tecnologicos; sin embargo, en el
marco del debido proceso es pertinente que el solicitante
pueda manifestar su opinion ante un informe técnico de una
persona u organismo externo a la oficina de patentes. En
este evento, por la relevancia e influencia que tendrian
dichos informes en el andlisis de fondo, el Tribunal hace
primar el derecho de contradiccion del solicitante,
advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos
deben ser notificados a este ultimo.

No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina
de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver
puntos controvertidos en relacion con el primer informe, es
obligatoria la notificacion al solicitante si dicho informe
contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los
contenidos en el primero, independientemente de si se
reitera 0 no la conclusién ya planteada. A contrario sensu,
si el segundo o posteriores reproducen la conclusion del
anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos
elementos, no existe la obligacion de notificacién, ya que
no habria ninguna vulneracion al derecho de contradiccion.

Si se solicita un informe técnico en segunda instancia
administrativa, se sigue la regla anterior en relacion con el
ultimo o dnico informe rendido en primera instancia; es
decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se
genera la obligacion de notificacion; pero si contiene
elementos nuevos o diversos asi se reitere la conclusion, es
obligatoria la notificacién al solicitante para salvaguardar el
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

derecho de contradiccion. Lo mismo ocurriria en relacion
con el primer informe en segunda instancia si se solicitan
subsiguientes.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida
dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se
cumplen los requisitos mencionados, preservando el
derecho de contradiccién en los trdmites administrativos, ya
que se trata de informes de expertos, organismos y
entidades ajenos a la oficina de patentes.

Es importante resaltar que en que el marco del Articulo 46,
un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral
con la entidad. De presentarse contratos de prestacion de
servicios, o cualquier otro que no tengan relacion de
dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

Ademas de lo anterior, el Tribunal considera importante
resaltar que tampoco seria necesaria la notificacion del
segundo o posteriores informes técnicos cuando la
autoridad nacional competente advierta que la solicitud que
origin6 el requerimiento de nuevos informes técnicos fue
presentada con propositos eminentemente dilatorios.

En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que
estuviera frente a un informe técnico desfavorable,
insistiera una y otra vez, presentando nuevas
reivindicaciones que modifican la solicitud de patente
anterior, el procedimiento se volveria interminable y con
evidente propdsito dilatorio, sin embargo, la oficina
nacional competente tiene que resolver, lo que implica en
estos casos dejar de notificar el ultimo informe técnico.

Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para
mantener vigente la patente#!

La figura de la caducidad de la patente se concibe como una
sancion administrativa en la legislacion comunitaria,

141

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 3 y 4 de la Interpretacion
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establecida para garantizar que los titulares cumplan los
compromisos de pago de las tasas por servicios que presta
el Estado a travées de las oficinas nacionales
correspondientes.

Al respecto, el Articulo 80 de la Decision 486 dispone lo
siguiente:

“Articulo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su
caso, la solicitud de patente en tramite, debera pagarse las
tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la
oficina nacional competente. Las anualidades deberan
pagarse por afos adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el altimo
dia del mes en que fue presentada la solicitud. Podran
pagarse dos 0 mas tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de
gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del
periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el
recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la
patente o la solicitud de patente mantendra su vigencia
plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este
articulo producira de pleno derecho la caducidad de la
patente o de la solicitud de patente.”

En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la
solicitud de patente en trdmite debera pagarse las tasas
anuales. La falta de pago de una tasa anual conforme a este
articulo producira de pleno derecho la caducidad de la
patente o de la solicitud de patente.

Prejudicial N° 598-1P-2016 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 12 y 13 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3427 del 8 de noviembre de 2018.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 598-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203427.pdf
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5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

El certificado vigente de una patente de invencién concede
a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y
judiciales, con el fin de evitar o cesar los actos que
constituyan una infraccion o violacion a su derecho de
propiedad industrial y de esta manera lograr las medidas de
compensacion o de indemnizacion correspondiente.

Al no encontrarse vigente el certificado de patente de
invencion, debido a la caducidad de la patente, el titular
careceria de legitimacion activa para iniciar las acciones
administrativas y judiciales correspondientes.

En conclusion, la caducidad como efecto principal de la
falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la
patente genera la imposibilidad para ejecutar actos de
disposicion sobre los derechos de patente y la pérdida de
legitimidad para iniciar acciones administrativas y
judiciales.

Otros temas de patentes de invencion, modelos de
utilidad y disefios industriales*?

Para un mayor estudio de las patentes de invencién, se
sugieren las siguientes tematicas:

142

A continuacidn se listan algunos criterios jurisprudenciales relevantes emitidos
por el TICA con anterioridad al afio 2016:

(i)

(i)

Exclusion del concepto “invencion” de las materias que ya existen en
la naturaleza. Prohibicion de patentar especies y razas animales.
Prohibicién de patentar invenciones sobre materias que componen el
cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo. Estos temas se
encuentran en la Interpretacion Prejudicial N° 21-1P-2000 de fecha 27
de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 631 del 10 de enero de 2001. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE6
31.PDF

Las patentes de invencién de productos o de procedimientos. La no
patentabilidad de usos. Aplicacién del Manual para el examen de
solicitudes de patentes de invencién por parte de los paises miembros
de la Comunidad Andina. La no patentabilidad de software y soportes
légicos como tales. Estos temas se encuentran en la Interpretacion
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(i)

(i)

(iii)

(iv)
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Concepto de invencion y requisitos de patentabilidad:
novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de
aplicacion industrial. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 589-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3054 del 26 de junio de 2017.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3054.pdf

La novedad: el estado de la técnicay la reivindicacion
de prioridad. La novedad respecto de otra solicitud
nacional anterior en trdmite. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 237-1P-2017 de fecha 29 de marzo de
2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3646 del 22 de mayo de 2019.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203646.pdf

El nivel inventivo y el estado de la técnica. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 544-1P-2016 de fecha
24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3035 del 31 de mayo de
2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3035.pdf

Restauracién del derecho de prioridad de una
solicitud internacional. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 421-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3517 del 5 de febrero de 2019.

Prejudicial N° 09-1P-2014 de fecha 13 de mayo de 2014, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de
setiembre de 2014. Disponible en:

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetass: GACE%

202391.pdf
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v)

(vi)

(vii)

Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203517.pdf

El tramite de solicitud de patentes en la Decision 486.
El examen de forma. El examen de patentabilidad.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 190-1P-2018 de
fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3668 del 17 de
junio de 2019. Disponible en:

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203668.pdf

Las reivindicaciones y el analisis de patentabilidad.
El requisito de claridad y concision. El requisito de
descripcion de las patentes. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 325-1P-2016 de fecha 16 de julio de
2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3371 del 14 de setiembre de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203371.pdf

Patentabilidad de polimorfos. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 604-1P-2016 de fecha 16 de julio de
2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3375 del 17 de setiembre de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203375.pdf

(viii) La no patentabilidad de los segundos usos. Ver

Interpretacion Prejudicial N° 325-1P-2016 de fecha
16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3371 del 14 de
setiembre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203371.pdf
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(ix)

(x)

(xi)

Por

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

La solicitud fraccionaria o divisional. Caracteristicas
y oportunidad. Modificacion de solicitud de patente.
Unidad de invencion en las patentes. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 532-1P-2016 de fecha
11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de
2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3051.pdf

Abandono de la solicitud de patente. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 26-1P-2016 de fecha 26
de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3190 del 20 de febrero de
2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3190.pdf

Autonomia de la oficina nacional competente para
tomar sus decisiones. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 604-1P-2016 de fecha 16 de julio de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3375 del 17 de setiembre de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203375.pdf

su parte, para un estudio de los criterios

jurisprudenciales del TJCA respecto de los modelos de
utilidad, se sugiere la siguiente tematica:

(i)

Definicion de modelo de utilidad. Normas de patentes
de invencion aplicables a los modelos de utilidad. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 555-1P-2016 de fecha
24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3028 del 24 de mayo de
2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3028.pdf
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6.3. Finalmente, para un estudio de los criterios
jurisprudenciales del TJCA respecto de los disefios
industriales, se sugieren las siguientes tematicas:

(i)

(i)

Definiciobn y naturaleza del disefio industrial.
Derechos que confiere el registro de un disefio
industrial y alcances de su proteccién. Cotejo entre
disefios industriales. Los elementos de uso comudn y
las diferencias secundarias. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 325-1P-2016 de fecha 16 de julio de
2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3371 del 14 de setiembre de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203371.pdf

Oposicion en un procedimiento de registro de disefio
industrial. Notificacion de informe técnico (medio
probatorio) en el procedimiento de registro de disefio
industrial. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 486-1P-2016 de fecha 16 de marzo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3010 del 28 de abril de 2017.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/GACE3010.pdf

Apartado I
Marcas

7. Familia de marcas!43

7.1. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que
pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo

143 Esta seccién ha sido extraida de las paginas 16 y 17 de la Interpretacion
Prejudicial N° 76-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 27 y 28 de la Gaceta Oficial
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distintivo comdn, mediante el cual el publico consumidor
las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen
empresarial 244 14°

En el derecho de marcas se admite en general la existencia
de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo
comudn. Si este elemento comdn figura al inicio de la
denominacion, serd, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante comun hara que todas las marcas
que lo incluyan produzcan una impresion general comun,
toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre
si y a pensar que los productos a que se refieren participan
de un origen comdn. Dado que el elemento dominante
comun obra como un indicador de pertenencia de la marca
a una familia de marcas, es probable que el consumidor
medio considere que el producto o servicio donde figura el

144

145

del Acuerdo de Cartagena N° 3184 del 9 de febrero de 2018. Se ha editado el
parrafo 5.3 de la pagina 16 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.
Asimismo, se ha editado la nota a pie de pagina 27 del parrafo 5.3 de la pagina
16 de la referida Interpretacién Prejudicial. Finalmente, se ha agregado las
notas a pie de pagina contenidas en el parrafo 7.1 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 76-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3184.pdf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 459-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de
agosto de 2016.

Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia
existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento
comun, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman
la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en
distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la
marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o
servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los
productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos.
No constituiria una marca derivada si es que se solicita para productos distintos
a los que protege la marca primigenia, aungque sean conexos.
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7.3.

7.4.

citado elemento comun constituye objeto de una marca que
pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el
registro de aquella, en caso de corresponder a distinto
titular, podria inducir a confusion.46

El fenébmeno de la familia de marcas se diferencia
claramente de las marcas conformadas por una particula de
uso comun, ya que estas poseen un elemento de uso general,
muchas veces necesario para identificar cierta clase de
productos. Por tal razon, el titular de una marca que
contenga una particula de uso comun no puede impedir que
otros la usen en la conformacién de otro signo distintivo;
caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular
si puede impedir que el rasgo distintivo comdn, que no es
genérico, descriptivo o de uso comun, pueda ser utilizado
por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica
plenamente los productos que comercializa el titular del
conjunto de marcas y, ademas, genera en el consumidor la
impresion de que tienen un origen comun. 4

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de
riesgo de confusion y/o asociacion con base en sendas
familias de marcas, se debera determinar, en primer lugar,
si efectivamente se han configurado las familias de marcas
invocadas; posteriormente, se analizara si la presencia del
término comun de tales familias logra desvirtuar el supuesto
riesgo de confusién y/o asociacion en los signos
confrontados, teniendo en cuenta que la evaluacion de los
signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas
antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que
podra percibir el pablico consumidor como provenientes de
un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

146

147

Ver Interpretacion Prejudicial N° 433-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de
2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 del 23
de marzo de 2016.

Ibidem.
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Signos distintivos conformados por una o mas palabras
escritas en idioma quechua u otra lengua indigena,
aborigen o ancestral calificada como idioma oficial'#®

Del analisis del articulado de la Decision 486 se advierte
que, quienes elaboraron dicha norma, tomaron como
parametro de andlisis al idioma castellano, conforme consta
en los siguientes articulos:

“Articulo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas
ante la oficina nacional competente debera presentarse en
idioma castellano.”

“Articulo 8.- Los documentos que se tramiten ante las
oficinas nacionales competentes deberan presentarse en
idioma castellano. En caso contrario, debera
acompafiarse una traduccion simple en dicho idioma. Sin
embargo, la oficina nacional competente podra dispensar
de la presentacion de traducciones de los documentos
cuando asi lo considere conveniente.”

(Negrilla agregada)

Es evidente que si la solicitud y los documentos adjuntos
deben estar en idioma castellano, el anélisis a realizar por la
autoridad nacional competente también va a ser en idioma
castellano, idioma en el cual, no esta deméas mencionarlo,
esta escrita la Decision 486, y es el idioma utilizado en los
actos administrativos de las autoridades competentes en
materia de proteccion de la propiedad intelectual de los
paises miembros de la Comunidad Andina.

148

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 9 a 12 de la Interpretacion
Prejudicial N° 533-1P-2015 de fecha 26 de agosto de 2016 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gdmez Apac), que constan en las paginas 10 a 13 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2844 del 4 de noviembre de 2016.
Se ha editado los parrafos 2.1 y 2.9 de las paginas 9 y 12 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 10
y 14 del pérrafo 2.5 de la pagina 11 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 533-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2844.pdf
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8.4.

8.5.

En ese sentido, resulta entendible la preocupacion de cémo
abordar el andlisis en el caso del quechua, que es una lengua
hablada en los paises miembros de la Comunidad Andina.

Para el analisis de marcas denominativas que contengan
palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de
pueblos indigenas, aborigenes o ancestrales, como es el
caso del quechua, la autoridad nacional competente en
materia de propiedad intelectual debe realizar su analisis
teniendo en consideracion aspectos de caracter formal
—derivados de la aplicacion del ordenamiento juridico
nacional— como una aproximacion desde el punto de vista
material o real, en atencion a la naturaleza del derecho
marcario.

En cuanto al aspecto formal, en el Estado Plurinacional de
Bolivial®®, la Republica de Ecuador® y la Republica del

149

150

Constitucion Politica del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009.-

“Articulo 5.

I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las
naciones y pueblos indigena originario campesinos, que son el aymara,
araona, baure, bésiro, canichana, cavinefio, cayubaba, chacobo, chiman, ese
ejja, guarani, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya,
machineri, maropa, mojefio-trinitario, mojefio-ignaciano, moré, mosetén,
movima, pacawara, puquina, quechua, siriond, tacana, tapiete, toromona, uru-
chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco...”

(subrayado agregado)

Constitucion de la Republica del Ecuador de 2008.-

“Articulo 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la
ley, son los simbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del
Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relacion
intercultural. Los demas idiomas ancestrales son de uso oficial para los
pueblos indigenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley.
El Estado respetard y estimulara su conservacion y uso.”

(subrayado agregado)
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Peri™?, el castellano y determinadas lenguas de pueblos
indigenas, aborigenes o ancestrales, como es el caso del
quechua, constituyen idiomas oficiales. En el caso de la
RepUblica de Colombial®?, también se reconocen como
oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en
sus respectivos territorios. Asi, aunque la Constitucion
colombiana no la reconoce explicitamente como idioma
oficial en los territorios donde se habla, el quechua si es una
lengua indigena utilizada en los departamentos de Narifio,

Cauca y Putumayo'®,

Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas
conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua
indigena, aborigen o ancestral calificada como idioma
oficial, el analisis debera tener en consideracion el
conocimiento que tengan los consumidores respecto del
significado de tales palabras.

En el caso particular del quechua, adicionalmente, se debera
tener presente que es una lengua que carece de un patron
unico universal, de modo que su escritura, pronunciacion y
demas reglas linguisticas no son uniformes, sino que varian
dependiendo del ambito geogréafico de que se trate.

151

152

153

Constitucion Politica del Pert de 1993.-

“Articulo 48°.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde
predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demds lenguas
aborigenes, segun la ley.”

(subrayado agregado)

Constitucion Politica de Colombia 1991.-

“Articulo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y
dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La
ensefianza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingiisticas
propias serd bilingie.”

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 64-1P-2014 de fecha 25

de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2392 del 15 de setiembre de 2014, p.13.
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8.9.

9.1.

Tratdndose de signos distintivos conformados por una o
mas palabras escritas en idioma quechua u otra lengua
indigena, aborigen o ancestral calificada como idioma
oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o
servicios identificados con tales signos conocen el
significado de las referidas palabras, el analisis de
registrabilidad tomard en consideracion los elementos
conceptual (o ideoldgico), fonético, ortografico y, de ser el
caso, gréfico (o figurativo), conforme a las reglas
establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

En cambio, si los consumidores destinatarios de los
productos o servicios identificados con tales signos no
conocen el significado de las referidas palabras, el anélisis
de registrabilidad tomara en consideracion los elementos
fonético, ortografico y, de ser el caso, grafico (o figurativo),
conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el
cotejo de marcas.

Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas,
técnicas o de uso comun en idioma quechua u otra lengua
indigena, aborigen o ancestral calificada como idioma
oficial no seran registrables si los consumidores
destinatarios de los respectivos productos o servicios
conocen el significado de tales denominaciones o
expresiones, conforme a las reglas establecidas por el
Tribunal para el andlisis de los signos descriptivos,
genéricos, técnicos o de uso comun.

Signos conformados por palabras en idioma
extranjero®

Los signos formados por una o més palabras en idioma
extranjero que no sean parte del conocimiento comdn son

154

Los parrafos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.5 de esta seccion han sido extraidos de la pagina
12 de la Interpretacion Prejudicial N° 252-1P-2016 de fecha 13 de octubre de
2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que consta en la pagina 13
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considerados signos de fantasia y, en consecuencia, es
procedente su registro como marcas.**

Por el contrario, 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 genéricos, descriptivos o
de uso comun en relacion con los productos o servicios que
se pretende identificar, dichos signos no seran
registrables.>®

Ahora bien, en el caso de que una denominacion que
conforma una marca se exprese en un idioma que sirva de

155

156

de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2869 del 10 de noviembre
de 2016.

Se ha mejorado el parrafo 3.4 de la pagina 12 de la mencionada Interpretacién
Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 12 del parrafo
3.2, 13 del parrafo 3.3 y 14 del parrafo 3.4 de la pagina 12 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 252-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2869.pdf

Por su parte, el parrafo 9.4 de esta seccion ha sido extraido de la pagina 11 de
la Interpretacion Prejudicial N° 531-1P-2016 de fecha 14 de junio de 2018
(Magistrado Ponente: Herndn Romero Zambrano), que consta en la pagina 12
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3349 del 23 de julio de 2018.

Se ha editado el parrafo 4.5 de la pégina 11 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 531-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203349

odf

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 57-1P-2015 de fecha 13
de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2532 del 8 de julio 2015, p.12.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 146-1P-2013 de fecha

25 de setiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2258 del 27 de noviembre de 2013, p.12.
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9.4.

9.5.

raiz equivalente en la lengua espafiola, su grado de
genericidad o descriptividad deberd medirse como si se
tratara de una expresion local. Asi, no podran 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 pais en el que se ha solicitado la
marca por su raiz comun o por su similitud fonética con la
correspondiente traduccion al espafiol.*>’

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

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad
industrial toma en consideracién 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
tratamiento sera similar al que se da al idioma castellano.

157

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 69-1P-2001 de fecha 12
de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 759 del 6 de febrero de 2002, citada en la Interpretacion Prejudicial
N° 24-1P-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2613 del 23 de octubre de 2015.
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Registro de un color delimitado por la forma?®8 159

La norma comunitaria, especificamente el Literal e) del
Articulo 134 de la Decision 486, prevé el registro de un
color delimitado por una forma, o una combinacion de
colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra
comprendido en una silueta o trazo puede acceder al
registro como marca, al igual que cuando el color que se

158

159

Esta seccidn ha sido extraida de las péginas 7 y 8 de la Interpretacion
Prejudicial N° 232-1P-2016 del 11 de mayo de 2018 (Magistrado Ponente: Luis
Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 8 y 9 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3314 del 14 de junio de 2018.

Se ha editado los parrafos 4.2, 4.3 y 4.4 de las paginas 7 y 8 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de pagina 15
del parrafo 4.5 de la pagina 8 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 232-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203314
-pdf

Respecto de esta materia resulta pertinente mencionar el Proceso de Accién de
Incumplimiento 01-Al-2017, en el que se dict6 la Sentencia de fecha 16 de
mayo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3654 del 4 de junio de 2019, y el Auto de fecha 9 de julio de 2019, publicado
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3693 del 15 de julio de 2019.
En la referida sentencia, el TICA, por mayoria, mencioné lo siguiente:

“140. Se debe aclarar que lo particular de este tipo de marcas es en
si el color, si bien el legislador ha requerido como requisito
adicional que se encuentre delimitado por una forma, el analisis
de distintividad no se puede realizar de manera independiente
respecto de los elementos integrantes del signo solicitado,
exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la
Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que
delimita el color, debido a que si se exigiera lo anterior se
desnaturalizaria la esencia de la marca de color.”

El Magistrado Hugo R. Gémez Apac disintio de la posicion de la mayoria. Su
voto disidente se encuentra adjunto al Memorando N° 033-MP-TJCA-2019 de
fecha 16 de mayo de 2019, el cual puede ser solicitado al TICA siguiendo las
pautas establecidas en la Nota informativa que promueve la transparencia y
acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e
informacion puablica del TICA, cuyo texto se encuentra publicado en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 19 de noviembre de 2017.
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10.2.

10.3.

desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo
tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado,
obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal
de irregistrabilidad.

A contrario sensu, el Literal h) del Articulo 135 de la
Decision 486 prohibe el registro de un color aisladamente
considerado. Al respecto el Tribunal ha sefialado:

“...la prohibicion contemplada en el literal h) del Articulo
135 de la Decision 486 se refiere, en primer lugar, a los
siete colores fundamentales del arco iris, prohibicion que
se apoya en la circunstancia de que el niamero de los colores
fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la
acentuada escasez de colores fundamentales y puros
contrasta visiblemente con la gran abundancia de
denominaciones y elementos graficos. De donde se sigue
que, si a través de una marca, una empresa pudiese
apropiarse de un color fundamental o puro, obtendria una
ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los
competidores tropezarian con un grave obstaculo que
podria llegar a bloguear el libre acceso al mercado. Los
efectos obstruccionistas derivados de la concesion de una
marca sobre un color fundamental o puro serian
particularmente palpables en la hipétesis de que el color
fuese necesariamente comin a un género o linea de
productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibicion abarca ademas a los colores
puros gque por su cromatismo son facilmente identificables,
asi como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones
gue en todo caso son ilimitadas.” (Interpretacion Prejudicial
N° 111-1P-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 del
22 de marzo de 2010).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibicién bajo
analisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color
no se encuentra “delimitado por una forma especifica”, es
decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores
debidamente delimitados por una forma especifica.
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Es posible el registro como marca de un color aislado si es
que este se encuentra delimitado por una forma especifica
y, ademas, asi visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal
de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color
no debe ser comun a un género o linea de productos o a su
envoltorio o envase, como tampoco ser caracteristico de un
determinado producto. Asi, por ejemplo, los extintores son
caracteristicamente de color rojo. Para gozar de
distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza
del producto de que se trate. EI uso del color debe ser
arbitrario, de modo que permita identificar el origen
empresarial.1®°

Riesgo de confusion y aprovechamiento indebido de la
reputacion ajenal®!

El titular “A” de un registro marcario puede oponerse a la
solicitud de registro presentado por un tercero “B” con
relacién a otro signo distintivo alegando que este es idéntico
0 semejante (similar) al primero de modo que, en su
opinién, podria haber riesgo de confusién o riesgo de
asociacion entre ambos.

Si en el caso anterior, la autoridad de propiedad industrial
considerara que los signos en conflicto son diferentes (es
decir, que no son idénticos ni semejantes), de modo que no
hay riesgo de confusion ni riesgo de asociacion, otorgando
el registro solicitado al tercero “B”, y dicho
pronunciamiento fuera firme, luego no es posible que el

160

161

Gustavo Arturo Leon y Leon Durén, Derecho de Marcas en la Comunidad
Andina - Analisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 173.

Esta seccidn ha sido extraida de la pagina 14 de la Interpretacion Prejudicial
N° 49-1P-2018 del 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R.
GoOmez Apac), que consta en la pagina 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018.

La Interpretacion Prejudicial N° 49-1P-2018 (completa) se encuentra disponible

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203388

-pdf
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11.3.

12.

12.1.

mencionado titular “A” alegue la nulidad del registro
concedido argumentando el aprovechamiento indebido de
su reputacion.

La razon de ello es que si existe un pronunciamiento firme
afirmando que dos signos distintivos son diferentes (esto es,
que no hay confundibilidad), no es posible que el uso de
uno afecte la reputacion del otro, pues el aprovechamiento
indebido de la reputacién ajena parte de la premisa que los
signos en conflicto son idénticos o semejantes.

Irregistrabilidad por la afectacion a la identidad o el
prestigio de las personas juridicas'6?

El Literal e) del Articulo 136 de la Decision 486 sefiala lo
siguiente:

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas

aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando:

(...)

€)  consistan en un signo que afecte la identidad o
prestigio de personas juridicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales, en especial, tratdndose
del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico,
seudonimo, imagen, retrato o caricatura de una
persona distinta del solicitante o identificada por el
sector pertinente del publico como una persona
distinta del solicitante, salvo que se acredite el

162

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 16, 17 y 18 de la Interpretacion
Prejudicial N° 290-1P-2016 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 32, 33 y 34 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3141 del 21 de noviembre de 2017.
Se ha editado los parrafos 6.1, 6.5 y 6.9 de las paginas 16, 17 y 18 de la
mencionada Interpretacién Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie
de pagina 17 del parrafo 6.5 y 18 del parrafo 6.7 de las paginas 17 y 18 de la
referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 290-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3141.pdf
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consentimiento de esa persona o0, Si hubiese
fallecido, el de quienes fueran declarados sus
herederos.”

De lo anterior se desprenden dos supuestos:

a) La prohibicion de registrar como marca signos que
consistan, entre otros, en el nombre (denominacion o
razén social) de una persona juridica distinta del
solicitante, en la medida que la identidad o prestigio
de dicha persona sea afectado, salvo que los
representantes legales de la persona juridica titular del
nombre otorguen la autorizacion para su registro.

b)  La prohibicidon de registrar como marca signos que
consistan, entre otros, en el nombre (denominacion o
razén social) de una persona juridica identificada por
el sector pertinente del publico como una persona
distinta del solicitante, en la medida en que haya
afectacion de la identidad o prestigio de la persona,
salvo que los representantes legales de la persona
juridica titular del nombre otorguen la autorizacién
para su registro.

En ese sentido, se advierte que un signo no podra acceder
al registro cuando (i) consista en el nombre de una persona
juridica distinta al solicitante, o sea identificado por el
sector pertinente como una persona juridica distinta del
solicitante, (ii) afecte la identidad o prestigio de la persona
juridica 'y (iii) no cuente con la autorizacién
correspondiente.

Segun la OMPI, ante la interrogante ¢Es posible registrar el
nombre como marca?, sefiala lo siguiente:

“Si, es posible registrar el nombre como marca, siempre y
cuando la oficina de marcas de su pais o del pais para el
que solicite la proteccion considere que es ‘distintivo’. En
cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto
depende de varios factores. Por regla general, cuanto més
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12.5.

12.6.

comun sea el nombre, menos probabilidades tendré de ser
considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que
existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente,
cuanto mas singular sea el nombre, més distintivo sera, y
mayor sera la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el
registro del nombre como marca por no haber sido
considerado distintivo o porque ya lo habia registrado
otra persona, no se impide la utilizacion del nombre en el
curso de las actividades comerciales que se desempefian
habitualmente.”6®

En consecuencia, sobre la base de los factores sefialados por
la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los
nombres comunes, estos también pueden ser distintivos y,
por lo tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres propios
de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se
encuentran dentro de la localidad pertinente.

Al respecto, en el caso especifico de personas juridicas se
deberéa entender como el nombre a la denominacion o razén
social que da cuenta de la naturaleza y existencia, en virtud
a la inscripcion en los diferentes libros o registros
mercantiles.

Es entonces posible que un comerciante utilice en el
mercado su denominacion o razén social, siempre que
dicho uso no esté destinado a la identificacion de productos,
servicios o actividades econdmicas, no resulte confundible
con signos distintivos registrados a favor de terceros y no
induzca a error al publico consumidor respecto del origen
empresarial. Asimismo, el uso se debe limitar a informar al
consumidor sobre la existencia del comerciante como
persona juridica.

Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la
doctrina y la jurisprudencia han sefialado acerca de quién

163

Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/fag/tm_fags_g4.html
(visitada el 12 de julio de 2017)
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tendria la posibilidad de invocar la proteccién por la
utilizacion de su nombre, apellido, seuddénimo, etc.;
estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los
titulares del nombre o sus herederos.%4

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse
al registro de un nombre de una persona juridica, para
solicitar su anulacion, en caso de que se haya concedido,
reside en los representantes legales de la persona juridica
portadora del nombre protegido.

Por otro lado, el hecho de que el signo solicitado constituya
el nombre de una persona juridica no basta para que incurra
en esta causal de irregistrabilidad; ademas se debera
acreditar que puede existir una afectacion a la identidad o
prestigio.

La afectacion a la identidad o prestigio de la persona
juridica debe entenderse como la posibilidad de generar
riesgo de confusién o asociacion que lesione el honor, la
intimidad o la imagen. Lo anterior comprende el prestigio,
entendido como la “publica estima de alguien o de algo,
fruto de su mérito”®®, constituyendo un criterio objetivo.

12.10. En consecuencia, el “prestigio” de una determinada persona

juridica se refiere a la percepcién favorable o positiva
(“publica estima”) de esta por parte del publico consumidor

164

165

Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006, caso Picasso c. Picaro, asunto
C-361/04 P, Marca denominativa PICARO — Oposicidn del titular de la marca
denominativa comunitaria PICASSO.

Descargada de:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b7fe3bd409
0041398b2ac119f09ddbaf.e34KaxiL.c3gMb40Rch0SaxyMc310?docid=57309
&pagelndex=0&doclang=ES&dir=&occ=first&part=1&cid=73267 (el 15 de
agosto de 2019)

Cfr. Real Academia Espailola. “Diccionario de la lengua espafiola”. Edicion de
Tricentenario. “Prestigio”™: Del lat. Praestigium. 1. m. Publica estima de
alguien o de algo, fruto de su mérito.
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pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio
de la correspondiente persona juridica. Por lo tanto, el
“prestigio” supone una valoracion positiva, por parte del
pablico consumidor, de la actividad desarrollada por la
persona juridica.

Irregistrabilidad de signos distintivos que infrinjan el
derecho de autor de un tercero. Comparacion entre el
signo distintivo y el titulo de la obra protegida por el
derecho de autor?6®

El Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486 establece
que:

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

166

Los péarrafos 13.1 a 13.13 de esta seccidn han sido extraidos de las paginas 11,
12 y 13 de la Interpretacion Prejudicial N° 177-1P-2016 de fecha 20 de octubre
de 2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que constan en las
paginas 46, 47 y 48 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2942 del
7 de marzo de 2017. Se ha editado los parrafos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.9, 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13 de las péginas 11, 12 y 13 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 11
del parrafo 2.3, 14 del parrafo 2.6, 15 del parrafo 2.7 y 21 del parrafo 2.13 de
las paginas 11 y 13 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 177-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2942.pdf

Por su parte, los parrafos 13.14, 13.15 y 13.16 de esta seccién han sido
extraidos de la pagina 11 de la Interpretacion Prejudicial N° 510-1P-2015 de
fecha 11 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente: Hernan Romero Zambrano),
que consta en la pagina 64 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3123 del 27 de octubre de 2017. Se ha editado el parrafo 2.12 de la pagina
11 de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las
notas a pie de pagina 22 del parrafo 2.13 y 23 del parrafo 2.14 de la pagina 11
de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 510-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3123.pdf
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(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de
propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

()

Encontramos que esta prohibicion de registro contiene dos
supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un
derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca
solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos
casos se requiere que no medie consentimiento del tercero
al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o
de autor susceptibles de ser vulnerados.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones
originales, literarias, artisticas y cientificas, que sean fruto
del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser
accesibles a la percepcion sensorial y puedan ser objeto de
reproduccion por cualquier medio apto para tal finalidad.*®’

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial
soportado en obras de naturaleza artistica, literaria o
cientifica y que esta regulado y es objeto de proteccion por
los diferentes ordenamientos juridicos estatales y, también,
por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento
comunitario andino, en donde este derecho se regula en la
Decision 351.168

La norma sobre derecho de autor tiene como objeto de
proteccion a la obra intelectual. La existencia de la obra es
el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que
se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creacion
intelectual .1°

167

168

169

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 247-1P-2014 de fecha
19 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2599 del 12 de octubre de 2015, pp. 19-21.

Ibidem.

Ibidem.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

El registro del derecho de autor en la normativa andina no
funge como elemento constitutivo de derechos y el que se
realice 0 no, carece de relevancia en cuanto al goce o al
ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de
la obra.1™®

Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es
independiente aunque compatible con los derechos de
propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad
industrial son también independientes Yy, asimismo,
compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la
vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien
intelectual pueda estar protegido simultaneamente por el
derecho de autor y el de propiedad industrial X"

Una obra puede ser protegida también como marca, o un
signo distintivo también como una obra; o que una obra de
arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o
viceversal’?, o que constituya una marca, siempre y cuando
cada uno de ellos cumpla con los requisitos establecidos
para tal efecto, respectivamente.

Esa independencia posible y simultdnea compatibilidad no
conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo
alguna disposicion legal en contrario que expresamente
establezca esa prevalencia —que no es el caso de la
normativa andina—, de suerte que cada uno de esos
derechos otorga a su titular un monopolio de explotacion,
pero, en sus respectivos ambitos."

170

171

172

173

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 44-1P-2013 de fecha 16
de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2249 del 13 de noviembre de 2013, pp. 20-21.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 247-1P-2014 de fecha
19 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2599 del 12 de octubre de 2015, pp. 19-21.

Ibidem.

Ibidem.
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En ultimo caso, la prevalencia podria surgir de las
caracteristicas del caso concreto; por ejemplo, si alguien
pretende registrar como marca una obra ajena sin el
consentimiento del autor, o si alguien pretende registrar
—aunque sea optativo para el creador al amparo del
derecho de autor— una obra de arte aplicado ya creada y
registrada como disefio industrial por un tercero.'’

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decision
486 prohibe en el Literal f) del Articulo 136 es el registro
como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de
propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente
a un tercero en razon de ser igualmente el producto de su
creacion intelectual, en cuyo caso tendria que mediar el
consentimiento de este.™

Es menester advertir que solo sera objeto de impedimento
al registro como marca las obras que se encuentren
protegidas por el derecho de autor, dada la caracteristica de
“originalidad” que han de tener, ya que no se protegen obras
genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en el
caso de que se solicite la proteccion de obras genéricas o
banales no procedera aquella proteccion.!’®

Adicionalmente, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha
sefialado que tal impedimento de registro protegido por el
derecho de autor estara sometido a que el derecho de autor
base de la oposicidn sea capaz de crear riesgo de confusion
en el publico consumidor, con respecto de la clase de
productos o servicios que pretende distinguir el signo
solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podra
ser objeto de proteccién por el derecho de marcas. Sin
embargo, podré ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de

174

175

176

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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tal reputacion y originalidad, que como en el caso de las
marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusién
con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en
cualquier supuesto se configura como causal de
irregistrabilidad.*’’

Comparacion entre el signo distintivo vy el titulo de la
obra protegida por el derecho de autor

13.14. Si la obra debe tener caracteristicas de originalidad para

poder gozar de la proteccion legal, nada distinto puede

177

De modo referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 41-1P-98 de
fecha 5 de marzo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 450 del 21 de junio de 1999, p. 11; 47-1P-2015 de fecha 3 de
junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2577 del 3 de setiembre de 2015, pp. 16-17; 140-1P-2015 de fecha 20 de
julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2588 del 5 de octubre de 2015, p. 12; y 247-1P-2014 de fecha 19 de agosto
de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2599 del
12 de octubre de 2015, pp. 19-21. Es pertinente agregar que en la Interpretacion
Prejudicial N° 32-1P-97 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999, el Tribunal
sefial6 lo siguiente:

“Si el derecho sobre el titulo de una obra, en el marco del derecho de
autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier
género o del mismo género, segun lo que disponga cada ley nacional),
a los fines de evitar la confusion en el pablico, pareceria entonces que,
si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se
pretende evitar con la prohibicién marcaria es que el uso de ese titulo
(original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de
crear confusion del publico entre la obra y el producto o servicio que
se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también seria
coherente con el sentido de la proteccion marcaria que se dirige a
tutelar el signo distintivo en relacién con productos o servicios de la
misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden
coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos
0 servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusion.

Es mas —extremando el rigor en el analisis—, reconocer un derecho
absoluto sobre el titulo de una obra para impedir su registro como
marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere
riesgo alguno de confusion entre la obra y el producto o servicio, seria
tanto como instituir una nueva figura: ‘la de la supranotoriedad como

ERET)

marca del titulo de una obra’.
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ocurrir respecto del titulo, porque la finalidad del derecho
de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demas,
el requisito de la originalidad para la proteccion del titulo
responde incluso al propio sentido comin, como se analiza
a continuacion.

En efecto, es de pacifica aceptacion que no gozan de tutela
por el derecho de autor los titulos carentes de originalidad,
como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple
vocablo del lenguaje comun (v.g.: Noche, Fiesta, Alegria,
Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tu, La lluvia,
El Crepusculo); los que simplemente indican el género o
caracteristicas de la obra (v.g.: Biografia, Diccionario,
Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina
(v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical,
etc.), o cualquiera de sus &reas o especialidades (v.g.:
Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de
Chagas, etc.). Sostener lo contrario seria tanto como
reconocer monopolios de explotacion sobre titulos sin
valoraciéon creativa alguna, lo que resulta contrario al
propdsito del derecho de autor; o sobre titulos de necesario
y comun uso para designar obras distintas, pero del mismo
género.’®

Si no se concibe un monopolio de explotacion sobre una
obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un
derecho exclusivo sobre un titulo que adolezca de ese
mismo requisito.!”

178

Interpretacion Prejudicial N° 32-1P-97 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999.

179

Sobre el punto Ricardo Antequera Parilli comentd:

“El titulo de una obra consisten en la palabra o conjunto de palabras
0 signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones
de fantasia, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su
contenido.

(...)

Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el titulo puede
tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de
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cualquier rasgo que revele algin grado de creatividad, en cuyo caso el
titulo apenas sirve para identificar la obra.

Asi, la diferencia entre los titulos originales, como la «Dofia Barbara»
de Gallegos, las «Lanzas Coloradas» de Uslar Pietri o «El General en
su laberinto» de Garcia Marquez, en comparacion con los titulo
genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares
aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades
de gestidn colectiva, con composiciones identificadas como «Amor»,
«TU» 0 «La Noche».

(..)

La proteccion del titulo distintivo de una creacion intelectual implica
determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que
dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella
sea objeto de una utilizacion; y la segunda, si igualmente tiene la
facultad de impedir que dicho titulo sea empleado para distinguir a otra
produccién intelectual.

El &mbito apropiado y especifico para la tutela del titulo se encuentra
en el derecho de autor, como parte de la obra misma, segun lo disponen
expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benin, Brasil, Camerun,
Chile, Espafia, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas,
con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el titulo
tenga caracteristicas de originalidad (v.gr.: Benin, Camerdn,
Colombia, Francia, Espafia, Peru, Senegal), de manera que los titulos
genéricos y los nombre propios no tienen proteccion (v.gr.: Costa Rica)
ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o indole de la obra
(v.gr.: «diccionario», «enciclopedia», «recopilaciones», etc.), o si se
trata de nombres de personajes histdricos, historico-draméticos o
literarios y mitoldgicos o de nombres de personas vivas (v.gr.:
Portugal).

(...)

Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos
que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para
exigir que en toda utilizacion de la creacion se emplee el titulo de la
misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido,
o0 para impedir que se use dicho titulo para identificar a otra creacion,
tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre
del autor, como en razén del derecho exclusivo de explotacion de la
obra.”

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, 2da. edicion, revisada y
actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en
Venezuela”, y su correspondencia con la legislacion, la jurisprudencia
y la doctrina comparadas, Direccion Nacional de Derecho de Autor -
Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo
I, pp. 147 y 148.
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Modificacion de la solicitud del registro de marca'®
El Articulo 143 de la Decision 486 establece lo siguiente:

“Articulo 143.- EIl solicitante de un registro de marca
podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del trdmite. Del mismo modo podra pedir la
correccion de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir
al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier
momento del tramite. Dicha propuesta de modificacion se
tramitar4 de conformidad con lo establecido en el
articulo 144.

En ningun caso la modificacion podra implicar el cambio
de aspectos sustantivos del signo o la ampliacién de los
productos o servicios sefialados inicialmente en la
solicitud.

()"

Como se puede apreciar, el referido Articulo 143 desarrolla
los presupuestos necesarios para realizar modificaciones a
la solicitud inicial de registro de marca. Sobre el particular,
el Tribunal ha sefialado lo siguiente®®:

180

181

Esta seccidn ha sido extraida de las péginas 7, 8 y 9 de la Interpretacion
Prejudicial N° 30-1P-2018 del 26 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 35, 36 y 37 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3628 del 15 de mayo de 2019. Se ha
editado los parrafos 2.3 y 2.4 de las paginas 7 y 8 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 6
del parrafo 2.3, 7 del parrafo 2.4 y 8 del parrafo 2.5 de las paginas 7 y 8 de la
referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 30-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3628.pdf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 18-1P-2013 de fecha 17 de abril de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2216 del 11 de
julio de 2013.
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14.3.

(i)

(i)

Los parrafos primero y segundo del Articulo 143 de
la Decision 486 atribuyen al solicitante del registro
marcario la potestad de modificar su solicitud en
cualquier momento del trdmite, ya sea por su propia
iniciativa 0 a sugerencia de la oficina nacional
competente al realizar el examen de forma.

La modificacion de la solicitud, de conformidad con
el péarrafo tercero de la norma andina antes
mencionada, solo procede si no implica cambios
sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplian
los productos o servicios sefialados inicialmente en la
solicitud. Ello quiere decir que la modificacion es
procedente en relacion con aspectos secundarios o
accesorios, o si se limitan los productos o servicios
indicados en la peticion.

Asimismo, el Tribunal se ha pronunciado respecto de los
aspectos secundarios 0 accesorios susceptibles de ser
modificados en aplicacion del Articulo 143182

“Los aspectos accesorios 0 secundarios que pudiere
contener la solicitud para el registro de un signo, tales
como tamafio, tipo de letra en algunos casos, faltas
ortograficas o mecanogréficas, direccion del solicitante,
supresion de algun elemento genérico o secundario de la
denominacién, o en general, todos aguellos que al
cambiarse no alteren el aspecto general del signo
solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que
esto signifique la presentacion de una nueva solicitud,
sino la continuacion de la inicial. Es requisito de
procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten
para el publico la presencia de un signo diferente en sus
aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud
de registro.”

(Subrayado agregado).

182

Ver Interpretacion Prejudicial N° 104-1P-2003 de fecha 29 de octubre de 2003,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015 del 27 de
noviembre de 2003.
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14.6.
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Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que la
prohibicion de modificar aspectos sustantivos de la
solicitud inicial involucra también que las propuestas no
podran estar dirigidas a la ampliacién de los productos o
servicios que constituyen su objeto!83. Es decir, que no
resultaria plausible que el peticionario modifique el &mbito
de proteccidn del signo ampliando los productos o servicios
que este va a distinguir.

Si bien en ningun caso se podria ampliar la cobertura de los
productos o servicios indicados en la solicitud de registro,
es posible realizar una modificacion en el sentido de
disminuir los productos o servicios considerados
inicialmente en la referida solicitud*®.

La modificacion de la solicitud de registro con el objeto de
disminuir los productos o servicios considerados
inicialmente en la referida solicitud puede tener por objeto
evitar el riesgo de confusion en atencion al criterio de la
conexion entre productos o servicios de una clase con
productos o servicios de otra clase.

En caso sea el administrado el que, via modificacion,
solicite la eliminacion de determinados productos o
servicios de los inicialmente requeridos, la oficina nacional
competente procedera a efectuar dicha eliminacién de la
solicitud sin mayor tramite; esto es, sin necesidad de aplicar
lo dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 143 de la
Decision 486.

183

184

Ibidem.

“... Sin embargo, en ningun caso la modificacion de la solicitud puede
comprender aspectos sustantivos del signo como tampoco a la ampliacion de
la cobertura de los productos o servicios comprendidos inicialmente en la
solicitud, de lo que se colige que, a contrario sensu, es factible realizar
modificaciones circunscritas a aspectos secundarios del signo y en todo caso
a la restriccion de los productos o servicios considerados inicialmente en la
solicitud de registro”. Gustavo Arturo Ledn y Leon Duran, Derecho de Marcas
en la Comunidad Andina - Andlisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima,
2015, p. 305.
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15. La convalidacién de la notificacion de la resolucion que
otorga el registro de la marca'®

15.1.  El segundo parrafo del Articulo 165 de la Decision 486
establece lo siguiente:

“No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra
iniciarse la accion de cancelacion antes de transcurridos
tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de
la resolucion que agota el procedimiento de registro de
la marca respectiva en la via administrativa.”

15.2.  Sobre el particular, corresponde sefialar que para hablar de
convalidacion de la notificacion a que se refiere el segundo
parrafo del Articulo 165 es necesario que se presenten dos
requisitos:

a) Ausencia de notificacion. Solo cabria hablar de
convalidacion si es que en el procedimiento interno no
hubo notificacion.

b) Que las circunstancias demuestran de modo fehaciente
que el destinatario de la notificacion ausente ha tomado
conocimiento del acto administrativo que otorga el
registro marcario, en fecha cierta.

15.3.  Si el acto administrativo que otorga el registro marcario ha
sido notificado, carece de objeto hablar de convalidacién de
una presunta notificacion.

185 Esta seccidn ha sido extraida de la respuesta a la pregunta 2.2 formulada por el
consultante en las paginas 5 y 6 de la Interpretacion Prejudicial N° 321-1P-2017
de fecha 11 de mayo de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac),
que a su vez constan en las paginas 6 y 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3311 del 8 de junio de 2018. Se ha agregado el parrafo 15.1 de la
presente seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 321-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetassf GACETA%203

311.pdf
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La oposicién andina. El interés real en el mercado’®®

Conforme al Articulo 146 de la Decision 486, dentro del
plazo de treinta dias siguientes a la fecha de publicacion de
la solicitud de registro de marca, quien tenga legitimo
interés, podra presentar, por una sola vez oposicion
fundamentada contra dicha solicitud.

En adicion aello, el Articulo 147 de la misma norma amplia
el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando el
principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir
de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposicion a la
inscripcion de una marca en un pais miembro de la
Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros
de marcas concedidos en los demas paises miembros. Esta
figura se conoce con el nombre de “oposicion andina”.

Del enunciado del Articulo 147 de la Decision 486 se
desprende que, para el ejercicio de la oposicion andina, es
necesario que el opositor: (i) haya solicitado con
anterioridad el registro del signo fundamento de su
oposicion en alguno de los paises miembros; o, (ii) sea
titular de una marca previamente registrada en alguno de los
paises miembros.

En efecto, tienen legitimo interés para presentar
oposiciones en los demas paises miembros de la

186

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 14 a 18 de la Interpretacion
Prejudicial N° 664-1P-2015 del 13 de octubre de 2016 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 55 a 59 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2866 del 10 de noviembre de 2016. Se ha editado
el parrafo 4.18 de la pagina 17 de la mencionada Interpretacién Prejudicial.
Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 14 del parrafo 4.6, 15 del
parrafo 4.7, 16 del parrafo 4.11y 17 del parrafo 4.13 de las paginas 15, 16 y 17
de la referida Interpretacion Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina de los parrafos 16.4, 16.7,
16.8, 16.9, 16.11, 16.12 (primera) y 16.13 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 664-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2866.pdf
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16.5.

16.6.

Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de
una marca idéntica o similar para productos o servicios,
cuyo uso pueda inducir a error al pablico consumidor.*8’

En cualquiera de los casos referidos, el opositor debera
acreditar su interés real en el mercado del pais miembro en
el que formula la oposicion andina a través de la
presentacion de una solicitud de inscripcion de marcal®,
respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro
pais miembro.

Para determinar los efectos de la oposicion formulada sobre
la base del registro de una marca o de solicitudes de registro
en otros paises miembros, se debe tener en cuenta dos
situaciones: 18

a) Laoposicion formulada sobre la base de una marca que
previamente ha sido registrada en cualquiera de los
paises miembros tiene como efecto la posibilidad de
impedir el registro del signo solicitado, en virtud del
tramite previsto en los Articulos 148 a 150 de la
Decision 486.

b) La oposicion formulada sobre la base de una solicitud
de registro previamente presentada en cualquiera de los
paises miembros, ademas de tener la posibilidad de
obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como
efecto la suspension del tramite de registro hasta que la
oficina nacional del pais miembro donde previamente
se solicito el registro haya resuelto tal solicitud.

187

188

189

Ver Interpretacion Prejudicial N° 374-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de
julio de 2016.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 140-1P-2014 de 20 de
noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2460 del 4 de marzo de 2015, p. 6.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 02-1P-2015 de fecha 20
de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2576 del 3 de setiembre de 2015, p. 7.
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En consecuencia, si se concede el registro del signo
previamente solicitado por el opositor en otro pais
miembro, la oficina nacional competente donde se formuld
la oposicidn puede, sobre la base de dicho registro, declarar
fundada la oposicion, de ser pertinente, y denegar el registro
del signo solicitado.®

Por el contrario, si se deniega el registro del signo
previamente solicitado por el opositor en otro pais
miembro, la oficina nacional competente donde se formulo
la oposicion debe continuar el tramite y decidir la concesion
0 denegacidn del signo solicitado. Dicho examen ya no se
regird por lo dispuesto en el Articulo 147 de la Decision
486, sino que se fundamentard en el cumplimiento de los
requisitos de registrabilidad.

De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:*

a) El hecho de que se conceda el registro del signo
previamente solicitado en otro pais miembro, no
quiere decir que se deba rechazar el signo observado,
ya que la oficina nacional competente debera realizar
el examen de registrabilidad siguiendo el tramite de
los Articulos 148 a 150 de la Decision 486.

b) El hecho de que se deniegue el registro del signo
previamente solicitado en otro pais miembro, no
significa que se deba conceder el registro del signo
respecto del cual se presentd la oposicion, ya que la
oficina nacional competente debera analizar si
cumple o no con todos los requisitos de
registrabilidad.

190

191

192

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 374-1P-2015 de fecha
23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2758 del 12 de julio de 2016.

Ibidem.

Ibidem.
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16.10.

16.11.

Por otra parte, segun lo enunciado en el primer parrafo del
Articulo 147 de la Decision 486, los sujetos legitimados
para presentar una oposicion andina son los siguientes: %3

a)  Eltitular de una marca registrada con anterioridad en
cualquiera de los otros paises miembros de la
Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se
pretende registrar en el pais miembro donde se
formula la oposicion. Ello, siempre que este ultimo
pueda inducir a error al publico consumidor y se
acredite el interés real en el mercado del pais
miembro donde se formula la oposicion (que se
solicite el registro de la marca al momento de
formular dicha oposicion).

b)  Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera
de los otros paises miembros de la Comunidad
Andina, el registro de un signo idéntico o similar al
que se pretende registrar en el pais miembro en donde
se plantea la oposicién. Ello, siempre que dicho signo
pueda inducir a error al publico consumidor y se
acredite el interés real en el mercado del pais
miembro donde se formule la oposicion.

Cuando el Articulo 147 de la Decision 486 se refiere a
“quien primero solicité el registro de esa marca”, el sujeto
legitimado debe ser entendido como aquel que haya
solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros paises
miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la
que se pretende registrar en el pais en donde formula la
oposicion.t%

193

194

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 152-1P-2012 de fecha 6
de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2189 del 7 de mayo de 2013, p. 13.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 374-1P-2015 de fecha
23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2758 del 12 de julio de 2016.
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En consecuencia, es posible afirmar que existen dos

requisitos para formular una oposicion andina:

a)

b)

195

Contar con un derecho previamente adquirido o un
derecho expectaticio en otro pais miembro de la
Comunidad Andina. La persona que formule
oposicion debe ser titular de una marca registrada o
solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o
similar para productos o servicios respecto de los
cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error
al publico consumidor.

Acreditar el interés real a través de la presentacion de
la solicitud de registro del signo previamente
solicitado o registrado en otro pais miembro de la
Comunidad Andina. La persona que formule
oposicion andina debe acreditar su interés real de
ingresar en el mercado del pais miembro de la
Comunidad Andina mediante la presentacion de una
solicitud de registro del signo*®®.

Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el
Articulo 147 de la Decision 486 fue la exigencia de la
acreditacion del interés real en el mercado del pais miembro
en donde se plantea la oposicién andina. Ello se acredita a
través de la presentacion de la solicitud del registro de la
marca opositora al momento de formular la oposicion
andina. De no cumplirse dicho requisito, se procederia al
rechazo de la referida oposicién andina por no haberse
acreditado el interés real en el mercado.®’

195

196

Ibidem.

De modo referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 107-1P-2015

de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2605 del 14 de octubre de 2015; y, 202-1P-2014 de fecha 20 de
febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

197

N° 2477 del 10 de abril de 2015.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 374-1P-2015 de fecha

23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

N° 2758 del 12 de julio de 2016.
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16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

La acreditacion del interés real precitada tiene el objetivo
de evitar el abuso del derecho de oposicién, asi como la
indebida obstaculizacién del registro de signos en el
mercado nacional bajo la justificacion de la defensa de
signos que no tendrian penetracion clara en el mercado
relevante. La premisa es la siguiente: quien presente
oposicion andina debe demostrar que el mercado de dicho
pais miembro realmente es de su interés.

Cabe precisar que para acreditar el interés real no
necesariamente debe solicitarse el registro de una marca
“idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro
pais miembro, sino que bastaria con presentar la solicitud
de registro de la marca con modificaciones no sustanciales
0 secundarias, respecto de la marca que sirve de base para
la oposicién andina.

En efecto, el requisito relativo a la presentacion de la
solicitud para el registro de marca en el pais miembro donde
se formula oposicion no hace referencia a que el signo
solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con
que conserve las caracteristicas esenciales y distintivas del
signo solicitado o registrado en otro pais miembro.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el
cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a
la descripcion de sus elementos distintivos, sino que
también debe existir coincidencia respecto de los productos
y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a
la misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza.

En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se
pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase
y para productos distintos a aquellos que distingue el signo
solicitado o registrado base de la oposicién andina
constituye una modificacion que involucra el cambio de
aspectos sustantivos de los signos referidos.
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La oposicién temerarial®

El tercer parrafo del Articulo 146 de la Decision 486
dispone que las oposiciones temerarias podran ser
sancionadas si asi lo establecen las normas nacionales.

Se entiende por oposicion temeraria aquella en la que el
opositor procede con manifiesta intencion de entorpecer el
procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare
su oposicion. La oposicion temeraria supone actuar con
malicia y a sabiendas de la falta de razon que a uno le asiste
y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.1%

A modo de ejemplo, estaremos ante una oposicion
temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de
fundamento juridico de la oposicion; (ii) a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la
oposicion y el procedimiento contencioso iniciado como
consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con
propositos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposicion se ha
formulado con evidente mala fe.?%

198

199

200

Esta seccion ha sido extraida de la pagina 3 de la Interpretacion Prejudicial
N° 562-1P-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R.
GOmez Apac), que consta en la pagina 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3554 del 4 de marzo de 2019.

La Interpretacion Prejudicial N° 562-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203554

-pdf

“...Ni la normativa comunitaria andina (...) contemplan una definicion de
“oposicion temeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto
debe entenderse que se trataria de aquellas oposiciones en las que el opositor
procede con manifiesta intencion de entorpecer el procedimiento de registroy
sin real fundamento que ampare su oposicion. La “oposicion temeraria”
supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razén que a uno le asiste
¥, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe...”. Gustavo Arturo Ledn
y Leon Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Analisis y
comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325.

“En este contexto, como casos tipicos de oposicion temeraria podriamos
referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente
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17.4.

18.

18.1.

Por lo expuesto, se considera que la oposicion temeraria
sera aquella basada en argumentos cuya Unica finalidad sea
entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento
de registro de un signo, como parte de una conducta
conscientemente maliciosa, y esta podra ser sancionada
solo si asi lo dispone la legislacion interna.

La oposicion en el marco de un examen de
registrabilidad®*

El Articulo 148 de la Decisién 486 dispone lo siguiente:

“Articulo 148.- Si se hubiere presentado oposicion, la
oficina nacional competente notificara al solicitante para
que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus
argumentaciones y presente pruebas, si lo estima
conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente
otorgara, por una sola vez, un plazo adicional de treinta
dias para presentar las pruebas que sustenten la
contestacion.”

201

ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento juridico de la
oposicidn; (ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
(iii) cuando se utilice la oposicién y el procedimiento contencioso iniciado
como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propdsitos
dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la oposicién se ha formulado con
evidente mala fe...”. Ibidem, pp. 325 - 326.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 9, 10 y 11 de la Interpretacion
Prejudicial N° 638-1P-2018 de fecha 29 de marzo de 2019 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gdmez Apac), que constan en las paginas 32, 33y 34 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3617 del 3 de mayo de 2019. Se
ha editado el parrafo 3.11 de la pagina 10 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 13 del péarrafo
3.3 y 15 del parrafo 3.8 de las paginas 9 y 10 de la referida Interpretacion
Prejudicial. Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina de los parrafos
18.5, 18.8, 18.9 y 18.11 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 638-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203617

-pdf

159


http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203617.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203617.pdf

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 148 de la
Decision 486, una vez presentada la oposicion, la oficina
nacional competente debe notificar al solicitante del
registro marcario para que defienda sus pretensiones y
ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del
plazo que la ley le otorga para ello.2%

Si bien la norma establece un plazo de treinta (30) dias para
presentar pruebas que sustenten la contestacion, este puede
ser prorrogado por un periodo similar, siempre que sea a
solicitud de parte.%®

Por su parte, el Articulo 150 de la Decision 486 determina
lo siguiente:

“Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el Articulo
148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina
nacional competente procedera a realizar el examen de
registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciara sobre éstas y sobre la concesion o
denegatoria del registro de la marca mediante
resolucién.”

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el
examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe
Ilevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La
autoridad competente en ningin caso queda eximida de
realizar el examen de fondo para conceder o negar el
registro.204

202

203

204

Ver Interpretacion Prejudicial N° 21-1P-2003 de fecha 9 de abril de 2003,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 945 del 14 de julio
de 2003.

“...si bien en principio, presentada una oposicion el solicitante del registro
serd notificado de ella para que dentro de los treinta dias siguientes conteste
la oposicidn y presente las pruebas que estime por convenientes, y que dicho
plazo puede ser prorrogado a solicitud de parte por treinta dias adicionales
...”. Gustavo Arturo Ledn y Leon Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad
Andina - Analisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 346.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 242-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014,

160



Capitulo | — Propiedad intelectual

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Con mayor razén, cuando se presenten oposiciones, la
oficina nacional competente debe realizar el examen de
registrabilidad. En estos casos, la autoridad competente en
el marco del referido examen debe considerar las referidas
oposiciones asi como los argumentos y pruebas presentados
por el solicitante del registro marcario.

Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 150 de la referida Decision,
comprende el analisis de todas las exigencias que aquella
impone para que un signo pueda ser registrado como marca,
partiendo de los requisitos fijados por el Articulo 134 vy,
tomando en consideracion las prohibiciones de los
Articulos 135y 136 de la Decision 486.2%°

El acto de concesidn o de denegacidn del registro debe estar
respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado
de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para
tomar su decision. El funcionario debe aplicar las reglas que
la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa
finalidad. La aplicacion que de estas se realice en el examen
comparativo dependera, en cada caso, de las circunstancias
y hechos que dan contexto a los signos en conflicto.?%

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio,
integral y motivado, pero también autonomo, tanto en
relacién con las decisiones expedidas por otras oficinas de
registro en materia de marcas como en relacién con
anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto
debido a que se debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, independiente de anteriores
analisis sobre signos idénticos o similares. Lo sefialado no
supone que la oficina no tenga limites en su actuacion y que
no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones,

205

206

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2323 del 8 de abril
de 2014.

Ibidem.

Ibidem.
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19.

19.1.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligacion,
en cada caso, de hacer un analisis de registrabilidad,
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada
tramite.’

La resolucion que emita la oficina nacional competente
tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho
y de derecho en los que se bas6. Acerca de los actos
administrativos referentes a la concesion o a la denegacién
de registros de marcas, el Tribunal ha manifestado que
dichos actos requieren de motivacion para su validez vy,
ademas, la resolucion que los contenga podria quedar
afectada de nulidad absoluta si por falta de motivacion se
lesiona el derecho de defensa de los administrados.%®

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar
plasmado en la resolucién que concede o deniega el registro
de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener
en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolucién que
concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se
notifica al solicitante, debe dar razén de dicho examen vy,
por lo tanto, cumplir con un principio bésico de la actuacion
publica como es el de la debida motivacion de los actos
administrativos.?%®

Conexion entre productos de la Clasificacion
Internacional de Niza?'0

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o
servicios en una misma clase no es determinante para

207

208

209

210

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem, ver de modo referencial.

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 13, 14 y 15 de la Interpretacion
Prejudicial N° 236-1P-2017 del 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente:

Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las péaginas 33, 34 y 35 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de 2018. Se
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19.2.

19.3.

efectos de establecer si existe similitud entre los productos
0 servicios objeto de analisis, tal como se indica
expresamente en el segundo parrafo del articulo 151 de la
Decision 486.21

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad
y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion,
conexion o relacion de los productos o servicios que
amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se
pueda establecer la posibilidad de error en el puablico
consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso
de los productos identificados por las marcas, ya que la sola
pertenencia de varios productos a una misma clase no
demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los
productos en clases distintas tampoco prueba que sean
diferentes.?!?

Para determinar si existe vinculacion, conexion o relacion
entre productos y/o servicios corresponde tomar en

211

212

ha editado la nota a pie de pégina 21 del parrafo 3.3 de la pagina 13 de la
referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 236-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203393

odf

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se
aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacién Internacional referida en el parrafo anterior no
determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios
indicados expresamente.”

(Subrayado agregado)
Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambas

de fecha 10 de junio de 2016 y publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.
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consideracion el grado de similitud de los signos objeto de
analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios
sustanciales:

a)

b)

El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre
los productos o servicios

Existe conexion cuando los productos (o servicios) en
cuestion resultan sustitutos razonables para el
consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir
uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables
entre si. En términos conceptuales, la sustitucion se
presenta cuando un ligero incremento en el precio de
un producto (o servicio) origina una mayor demanda
en el otro. En términos concretos, para apreciar la
sustituibilidad entre productos (o servicios) la
autoridad  nacional  competente tendrd en
consideracion la finalidad y caracteristicas de dichos
productos (o servicios), el rango de precios entre
ellos, los canales de aprovisionamiento o de
distribucion o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el
hecho de que, desde la perspectiva del consumidor,
un producto (o servicio) es competidor de otro
producto (o servicio), de modo tal que el consumidor
puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratdndose de las infusiones en la
forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la
manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre
si.

La complementariedad entre si de los productos o
servicios

Existe conexién cuando el consumo de un producto
genera la necesidad de consumir otro, pues este es
complementario del primero. Asi, el uso de un
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19.4.

19.5.

producto supone el wuso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre
productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y
con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad
entre un servicio y un producto puede ser el servicio
educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o
servicios provienen del mismo empresario
(razonabilidad)

Existe conexion cuando el consumidor, considerando
la realidad del mercado, podria asumir como
razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien
fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad y razonabilidad acreditan por si
mismos la existencia de relacién, vinculacién o conexion
entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son
insuficientes para acreditar relacion, vinculacion o
conexion entre productos y/o servicios, pues estos
necesariamente tienen que ser analizados a la luz de
cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia a una misma clase de los productos
0 servicios de la Clasificacion Internacional de
Niza

La inclusion de productos o servicios en una misma

clase no resulta determinante para efectos de
establecer la conexion competitiva entre los
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productos o servicios objeto de anélisis. En efecto,
podria darse el caso de que los signos comparados
distingan productos o servicios pertenecientes a
categorias 0 subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion
Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo
podra ser utilizado de manera complementaria para
determinar la existencia de conexion competitiva.

- Los canales de aprovisionamiento, distribucion o
de comercializacion; los medios de publicidad
empleados; la tecnologia empleada; la finalidad o
funcion; el mismo género; o la misma naturaleza
de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no
acreditan la existencia de conexion competitiva. Asi,
por ejemplo, dos productos pueden tener la misma
naturaleza o género, pero si los consumidores
comprenden con relativa facilidad que los
productores de uno no son los productores del otro,
no habra conexidén competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g.,
candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal
de comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el
mismo medio de publicidad (v.g., un panel
publicitario rotativo), sin que ello evidencie la
existencia de conexion competitiva entre ambos. De
alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para
observar la existencia de conexion competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a
destinatarios diferentes, como regla general, no existira
conexion competitiva.

19.6.  Por tal razdn, para establecer la existencia de relacion,
vinculacion o conexion entre productos y/o servicios la
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20.

20.1.

20.2.

autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar
si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad o la posibilidad razonable de provenir
del mismo empresario.

Alcances de la Clasificacion Internacional de Niza?!3
El Articulo 151 de la Decision 486 dispone lo siguiente:

“Articulo 151.- Para clasificar los productos y los
servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises
Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957,
con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el
parrafo anterior no determinaran la similitud ni la
disimilitud de los productos o servicios indicados
expresamente.”

La Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificacion
Internacional de Niza) fue establecida en virtud de un
arreglo concluido en la Conferencia Diplomaética celebrada
en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en

213

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 3 a 6 de la Interpretacion Prejudicial
N° 617-1P-2018 del 29 de marzo de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R.
GOmez Apac), que constan en las paginas 32 a 35 de la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3616 del 3 de mayo de 2019.

Se ha mejorado el parrafo 1.10 de la pagina 5 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 3 del parrafo 1.3,
4 del parrafo 1.4, 7 del parrafo 1.8, 8 del parrafo 1.9, 9 del parrafo 1.10 y 10
del parrafo 1.11 de las paginas 4, 5 y 6 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 617-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203616.pdf
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20.4.
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1967, en Ginebra en 1977 y finalmente modificado en
1979.24

Dicha Clasificacion es un instrumento juridico que ordena
los productos y servicios con la finalidad de facilitar el
registro marcario a nivel internacional. Para ello, los agrupa
en diversos conjuntos denominados “clases”. Por ejemplo,
la clase 1 comprende productos quimicos para la industria,
la ciencia y la fotografia, asi como para la agricultura, la

horticultura y la silvicultura, entre otros?%,

Los productos y servicios son agrupados en funcién de
diversos criterios; por ejemplo, los productos segun su
naturaleza, finalidad, destino y materia de la que estan
elaborados. De manera particular, los servicios son
agrupados por el tipo de actividad desplegada. En ese
sentido, lo incluido en una “clase”, en principio guarda
algln tipo de conexion entre si.?1

Segun lo dispone el primer parrafo del Articulo 151 de la
Decision 486, la referida Clasificacion tiene fuerza
vinculante para cada uno de los paises miembros. En

214

215

216

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Clasificacion Internacional
de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificacion de Niza).
Parte | — Lista de productos y servicios por orden alfabético, décima edicion,
p. 5. Disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/wwwi/classifications/
nice/es/pdf/10espl.pdf (descargado el 10 de marzo de 2019).

Disponible en:
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheading
s/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&datelnForce=20190101
(visitado 10 de marzo de 2019).

113

determinados conjuntos o grupos llamados comunmente «clases»
establecidos en funcion de su naturaleza, finalidad, destino o materia de la que
esté constituido el producto o por el tipo de actividad desplegada en el caso de
los servicios. De ahi que, en principio, los productos o servicios de una misma
clase son de naturaleza igual o similar o guardan algun tipo de relacion,
conexidn, vinculacion o complementariedad, aunque debe advertirse que esto
dista de ser una regla absoluta.” Gustavo Arturo Ledn y Ledn Duran, Derecho
de Marcas en la Comunidad Andina - Andlisis y comentarios, Thomson
Reuters, Lima, 2015, p. 350.
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20.6.
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consecuencia, estos deben estar al tanto de sus
modificaciones?'’.

Los listados de productos y servicios contenidos en las
clases de la Clasificacion Internacional de Niza no son
numerus clausus pues es imposible que un solo documento
incluya expresamente la totalidad de los productos y
servicios existentes o que existirdn en el mercado. Son
varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de
la tecnologia, de la creacidn de nuevas formas de negocio y
el hecho de que muchos de los productos o servicios
consignados expresamente constituyen géneros que a su
vez, incluyen diversas especies.

Para determinar si un ‘“servicio especie” pertenece a un
“servicio género” o si un “producto especie” pertenece a un
“producto género”, la oficina nacional competente debe
recurrir a las notas explicativas (de la Clasificacion
Internacional de Niza) de las clases, las cuales sefialan lo
que estas comprenden y lo que no comprenden?28,

217

218

Hasta la fecha, se han emitido once (11) ediciones de la Clasificacién
Internacional de Niza.

Por ejemplo, la nota explicativa de la clase 1 de la Clasificacion Internacional
de Niza sefiala lo siguiente:

“Nota explicativa

La clase 1 comprende principalmente los productos quimicos que se utilizan
en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la
composicion de productos comprendidos en otras clases.

Esta clase comprende en particular:

el papel sensible;

las composiciones para la reparacion de neumaticos;

la sal de conservacion que no sea para conservar alimentos;

ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la
pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores quimicos;

ciertos ingredientes utilizados en la fabricacion de productos cosméticos y
productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservadores y
los antioxidantes;

ciertas materias filtrantes, por ejemplo, las sustancias minerales, las
sustancias vegetales y los materiales cerdmicos en particulas.
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Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina
nacional competente aun no puede ubicar el producto o
servicio especie dentro de un género, puede proceder a
revisar las “listas de productos y servicios por orden
alfabético” (también de la Clasificacion Internacional de
Niza), las cuales —como su nombre indica— ubican por
orden alfabético una serie de productos y servicios e indican
a qué clase pertenecen. Por ejemplo: a los andamios
metalicos, los angulares metalicos y las anillas metalicas
para llaves, los ubica en la clase 6%%°.

Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional
competente puede recurrir a las observaciones generales de
la Clasificacion Internacional Niza, las cuales contienen
criterios que permiten ubicar a los productos o servicios
especie?®, en defecto de las notas explicativas y las listas
alfabéticas.

219

220

Esta clase no comprende en particular:

- las resinas naturales en bruto (cl. 2), las resinas semielaboradas (cl. 17);

- las preparaciones quimicas para uso médico o veterinario (cl. 5);

- los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales
dafiinos (cl. 5);

- los adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico (cl. 16);

- la sal para conservar alimentos (cl. 30);

- el pajote (cobertura de humus) (cl. 31).”

Disponible en:
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheading
s/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&datelnForce=20190101
(visitado el 11 de marzo de 2019).

Disponible en:
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/alphabetical
/goods/A/?lang=es&menulang=es&pagination=no (visitado el 11 de marzo de
2019).

“Observaciones generales

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los titulos de las
clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que
pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta
importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificacion
exacta de cada producto o servicio concreto.
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PRODUCTOS

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las
notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican
los criterios que conviene aplicar:

a.

un producto acabado se clasifica, en principio, segin su funcién o su
finalidad. Si la funcién o la finalidad de un producto acabado no se
menciona en ningun titulo de las clases, este producto se clasifica por
analogia con otros productos acabados similares que figuren en la lista
alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la
materia de la que esta hecho o su modo de funcionamiento;

un producto acabado con usos multiples (como un radio-despertador)
puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus
funciones o de sus finalidades. Si estas funciones o finalidades no se
mencionan en ningun titulo de las clases, se aplican los otros criterios
mencionados en el apartado a);

las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio,
teniendo en cuenta la materia de la que estan constituidas;

los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en
principio, en la misma clase que este ultimo siempre que los productos de
este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos
los demas casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);

si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en funcién de la
materia de la que esta constituido esta de hecho constituido por materias
diferentes, la clasificacion se hace, en principio, en funcién de la materia
predominante;

los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en
principio, en la misma clase que estos ultimos.

SERVICIOS

Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas
explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los
criterios que conviene aplicar:

a.

los servicios se clasifican, en principio, segun las ramas de las actividades
definidas por los titulos de las clases de servicios y sus notas explicativas
0, si no se especifican, por analogia con otros servicios similares que
figuren en la lista alfabética;

todos los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas
clases en que se clasifican los servicios que se prestan mediante los objetos
alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la cl. 38).
Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y
por lo tanto deberan clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el
arrendamiento con opcidn de compra (leasing) se clasifica en la cl. 36, por
tratarse de un servicio financiero.

los servicios de asesoramiento, informacién o consultoria se clasifican, en
principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el
asesoramiento, la informacion o la consultoria. Por ejemplo, consultoria
sobre transporte (cl. 39), consultoria sobre direccion de negocios (cl. 35),
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Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad
nacional competente también puede recurrir a otras fuentes
de informacion. A modo de ejemplo, y de manera
referencial, podria recurrir a otros clasificadores como la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades economicas (Cl1U) y el TMclass??*.

Coexistencia pacifica de signos distintivos (o0
coexistencia de hecho de signos distintivos)?%?

El fenébmeno denominado la “coexistencia pacifica de
signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser
idénticos o similares e identificar productos también
idénticos o similares, han estado presentes en el mercado
por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que
hubiere problemas de confusion entre ellos.

221
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consultoria financiera (cl. 36), consultoria sobre belleza (cl. 44). La
prestacion de servicios de asesoramiento, informacion o consultoria por
via electronica (por teléfono, por via informatica) no tiene efectos sobre la
clasificacion del servicio.

d. en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se
clasifican en la misma clase que los servicios especificos que brinda el
franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con
las franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las
franquicias (cl. 36) y los servicios juridicos relacionados con franquicias
(cl. 45).”

Disponible en:
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/general _rem
arks/?lang=es&menulang=es (visitado el 10 de marzo de 2019)

Disponible en: http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es (visitado el 11 de marzo
de 2019)

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 13, 14 y 15 de la Interpretacion
Prejudicial N° 438-1P-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 43, 44 y 45 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2955 del 8 de marzo de 2017. Se
ha agregado la nota a pie de pagina del parrafo 21.2 de esta seccion.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 438-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2955.pdf
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la
coexistencia de hecho de marcas no es un factor
determinante que permita el registro de signos idénticos o
semejantes??®; sin embargo, el hecho de que dos signos
vengan coexistiendo en el mercado por un periodo
prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la
posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales
competentes, para analizar la registrabilidad de un signo,
realizan un analisis prospectivo en el sentido de evaluar si
los consumidores podrian incurrir en confusién entre el
signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este
analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si
habra o no confusion para los consumidores.

La coexistencia pacifica de los signos por varios afios, si
bien no es concluyente por si misma para establecer la
inexistencia de riesgo de confusion o asociacion en el
publico consumidor, podria tomarse como indicio desde un
analisis retrospectivo (mirar el pasado).

En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un
elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar
la total conviccion de que el puablico consumidor no
incurrira en error al adquirir los bienes y/o servicios
amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la
coexistencia podra aportar otros elementos como analisis
estadisticos de diferenciacién en el publico consumidor y
en las personas que participan en los canales de
distribucion, o pruebas que demuestren que se han
compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas
especializadas, eventos deportivos y musicales, entre
otros), sin que hubiera riesgo de confusion.

En conclusion, para que una coexistencia como la planteada

223

Ver Interpretacion Prejudicial N° 35-1P-2013 de fecha 20 de marzo de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2209 del 12 de
junio de 2013.
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pudiera tener efectos en el analisis de registrabilidad, debe
cumplir con los siguientes requisitos:

a)

b)

d)

Debe ser pacifica. No deben existir reclamos
privados, ni procesos administrativos o judiciales
donde se advierta del riesgo de confusion y/o
asociacion.

La coexistencia debe presentarse en el mismo
mercado fisico o virtual, es decir, los signos deben
compartir el mismo espacio geografico o virtual de
intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi
no podria hablarse de coexistencia pacifica.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para
su efectiva incidencia en la percepcion del publico
consumidor. El lapso debe ser evaluado por la
autoridad competente de conformidad con la
naturaleza de los productos y/o servicios que amparan
los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de
coexistencia para marcas que amparan productos de
consumo masivo y permanente, que con relaciéon a
productos estacionales o por temporadas; tampoco es
lo mismo el andlisis en relacion con productos basicos
que con productos suntuarios.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar,
facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

La coexistencia debe estar complementada con otros
elementos que generen total conviccion de la
inexistencia de riesgo de confusién o asociacion en el
publico consumidor.

Acuerdos de coexistencia marcaria??*

Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos
convenios que acostumbran celebrar los empresarios, como

224

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 3, 4 y 5 de la Interpretacion
Prejudicial N° 676-1P-2015 de fecha 26 de junio de 2017 (Magistrado Ponente:
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22.2.

22.3.

instrumentos de caracter netamente privado, y cuyo objeto
es el de permitir la comercializacién de productos o
mercancias de empresas que tienen el registro de una marca
igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes
contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para
evitar la confusion entre los productos de cada empresa.?%

Tales acuerdos, sin embargo, aungue resuelven el conflicto
entre los particulares titulares de los signos, deben, para que
tengan eficacia y aceptacion por parte de las oficinas
nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de
los consumidores, respecto de los cuales deberan eliminar
el riesgo de confusion derivado de la identidad o
semejanza.??®

La coexistencia de derecho esta prevista en el Articulo 159
de la Decision 486 que prohibe la comercializacion de
mercancias o servicios dentro de la subregion cuando
existan registros sobre una marca idéntica o similar, a
nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos
productos o servicios; pero, permite la suscripcion de
acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan
comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo,
las mismas normas establecen que las partes deberan
adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusion

225
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Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 17, 18 y 19 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3049 del 26 de junio de 2017. Se ha
editado los parrafos 1.6 1.9, y 1.10 de las paginas 4 y 5 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 2
del parrafo 1.3, 3 del parrafo 1.4, 4 del parrafo 1.6, 5 del parrafo 1.7, 6 del
parrafo 1.8 y 7 del parrafo 1.9 de las paginas 4 y 5 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 676-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3049.pdf

Gustavo Arturo Ledn y Ledn Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad
Andina - Andlisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, 391.

Interpretacion Prejudicial N° 104-1P-2003 de fecha 29 de octubre de 2003,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015 del 27 de
noviembre de 2003.
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del publico sobre el origen empresarial de las mercancias o
servicios.

En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria,
es necesario que se cumplan los siguientes requisitos??’:
(i) la existencia en la Subregién de registros de marcas
idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre
las partes; (iii) la adopcion por parte de estas de las
previsiones necesarias para evitar la confusion del publico,
asi como proporcionar la debida informacion sobre el
origen de los productos o servicios; (iv) la inscripcion del
acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto
de las normas sobre précticas comerciales y promocion de
la competencia.

La suscripcion de acuerdos privados no constituye un
presupuesto automatico para que se admita la coexistencia
marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial
deberd en todo momento salvaguardar el interés general
evitando que el consumidor se vea inducido a error.??8

En el marco del Articulo 159 de la Decision 486, se
entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que
acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos
de caréacter netamente privado, y cuyo objeto es el de
permitir la comercializacion de productos o mercancias de
empresas que tienen el registro de una marca igual o
similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes
contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar
la confusion...” 2%
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Interpretacion Prejudicial N° 318-1P-2015 de fecha 25 de setiembre de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2626 del 9 de
noviembre de 2015.

Interpretacion Prejudicial N° 50-1P-2001 de fecha 31 de octubre de 2001,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739 del 4 de
diciembre de 2001.

Interpretacion Prejudicial N° 104-1P-2002 de fecha 4 de diciembre de 2002,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 del 29 de
enero de 2003.
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22.7.

22.8.

23.

23.1.

En relacion con lo anterior, el Tribunal ha sefialado que “No
obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional
competente debera salvaguardar el interés general
evitando que el consumidor se vea inducido a error (...) En
este sentido la suscripcion de acuerdos no es un
presupuesto automatico para que opere la coexistencia
marcaria, puesto que siempre habra de predominar el bien
comin sobre el interés particular’®°, de donde se
desprende que la autoridad nacional competente debe hacer
la evaluacion correspondiente, toda vez que la marca
protege por igual a sus titulares y en especial al publico
consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una
verdadera complementariedad en donde, ademéas de
considerarse los elementos del signo y del producto o
servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se
debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final
que es el publico consumidor.

La autoridad nacional competente es la llamada a revisar los
acuerdos de coexistencia marcaria suscritos entre las partes
y determinar si estos cumplen con las exigencias
mencionadas, precautelando siempre el interés de los
consumidores finales, es decir, debera determinar si los
signos sobre los cuales se suscribi6 el acuerdo no son objeto
de producir confusién en el puablico consumidor.

Las importaciones paralelas. ElI agotamiento del
derecho?3!

Las importaciones paralelas

La importacion paralela es aquella que efectua legalmente
un importador distinto al representante o distribuidor

230

231

Interpretacion Prejudicial N° 50-1P-2001 de fecha 31 de octubre de 2001,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739 del 4 de
diciembre de 2001.

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 25 a 29 de la Interpretacion
Prejudicial N° 452-1P-2017 del 12 de diciembre de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que consta en las paginas 59 a 63 de la Gaceta Oficial
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autorizado; es decir, aquella que se efectta con un producto
de marca legitima, pero fuera de la cadena comercial
oficial %

La importacién paralela se perfecciona cuando productos
que han sido importados y comercializados dentro de un
pais por el titular de la marca o con su consentimiento,
posteriormente son importados y comercializados en el
mismo pais por un tercero sin el consentimiento del titular
de la marca.?*

No existen razones para prohibir las importaciones de
productos auténticos, originalmente marcados por su titular,
cuando esta importacion es realizada por el titular o con su
consentimiento; pero para el caso de que estas
importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular
0 consistan en importaciones de imitaciones de la marca
original, no podria considerarse que los derechos del titular
original quedan agotados pues se estarian infringiendo sus
derechos de propiedad intelectual . 2**
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del Acuerdo de Cartagena N° 3161 del 15 de diciembre de 2017. Se ha editado
los parrafos 6.10, 6.12 y 6.14 de las paginas 26 y 27 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 34
del parrafo 6.2 y 36 del parrafo 6.11 de las paginas 25 y 27 de la referida
Interpretacion Prejudicial. También, se ha eliminado el parrafo 6.4 de la pagina
25 de la mencionada Interpretacion Prejudicial debido a que no se puedo
verificar la literalidad de la cita contenida en él. Finalmente, se ha agregado las
notas a pie de pagina contenidas en los parrafos 23.2, 23.3, 23.4, 23.6, 23.7,
23.11, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.19 y 23.20 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 452-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3161.pdf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 24-1P-2005 de fecha 25 de mayo de 2005,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1218 del 13 de
julio de 2005.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 573-1P-2016 de fecha 26 de junio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3088 del 7 de
setiembre de 2017.

Ibidem.
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23.4.

23.5.

23.6.

Para que opere la figura de una importacion paralela se
deben reunir los siguientes requisitos: >

a) Importacion efectuada por un importador distinto al
representante o distribuidor autorizado.

b)  Que el producto que se importe sea original.

c)  Sibienesun producto original esta fuera de la cadena
comercial oficial.

d)  Que el producto que se importe se lo haya adquirido
licitamente en el mercado de otro pais.

e) Que el producto haya sido vendido por el propio
titular del derecho, por otra persona con
consentimiento del titular del derecho o por una
persona econdmicamente vinculada con el titular del
derecho.

A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada,
el segundo péarrafo del Articulo 158 de la Decisién 486
dispone que:

“Articulo 158.-

(...)

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

Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas
estan vinculadas econémicamente si una ejerce directa o
indirectamente influencia concluyente sobre la otra en
relacién con la explotacion de los derechos de la marca o en
su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.?*®
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Ibidem.

Ibidem.
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Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una
marca no puede impedir la importacion de un producto que
sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la
marca o un licenciatario vinculado a este.?’

Si el titular de una marca no puede impedir una importacion
paralela, tampoco lo puede impedir el licenciatario de la
marca. Es més, en cualquier escenario, el que una empresa
sea titular de un contrato de distribucion exclusiva de
productos de una marca determinada en el territorio de un
pais miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca
para un determinado pais, no le confiere la facultad para
impedir u oponerse a una importacion paralela de productos
originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

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

marca, su distintividad o la calidad del bien23,

El primer parrafo del Articulo 158 de la Decision 486
enuncia que:

“Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho
de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto
de un producto protegido por dicho registro, después de que
ese producto se hubiese introducido en el comercio en

237

238

Ibidem.

Interpretacion Prejudicial N° 35-1P-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2669 del 19 de
febrero de 2016.
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23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

cualquier pais por el titular del registro o por otra persona
con consentimiento del titular o econémicamente vinculada
a él, en particular cuando los productos y los envases o
embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no
hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracion o
deterioro.

()

La norma antes citada dispone que el titular de una marca,
una vez que su producto se ha introducido en cualquier pais,
ya sea por el propio titular, por un tercero con
consentimiento del titular, o por una persona vinculada
econdmicamente con él, siempre y cuando el producto o su
envase no hubieren sufrido modificacion, alteracion o
deterioro, no podra impedir que terceros realicen actos de
comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan
con una marca, han sido licitamente comercializados.?*®

Cuando la mercancia del producto original ya se
nacionalizo; es decir, esta en circulacion en el mercado
interno de determinado pais miembro, y alli sufre
modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la
importacion paralela.

El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que
el titular de la marca controle los precios futuros del
producto, asi como las formas de comercializacion, ya que
lo que se busca es una libre circulacion de mercancias y que
se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere
a los derechos de propiedad industrial.?4°

Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el
agotamiento del derecho de marca son:?4

239 Ver Interpretacion Prejudicial N° 573-1P-2016 de fecha 26 de junio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3088 del 7 de
setiembre de 2017.
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Ibidem.

Ibidem.
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a) Introduccion en el comercio de un producto protegido
por un registro de marca.

b) Que el producto se haya introducido en el comercio en
cualquier pais por el titular del registro, una persona
con su consentimiento 0 por una persona
econdémicamente vinculada con él.

c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan
sufrido ningun tipo de modificacion, alteracion o
deterioro.

En este sentido, una vez que el titular de una marca
introdujo su producto en cualquier pais, no puede bajo la
figura del ius prohibendi, impedir que terceros lo
comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido
manipulacion o alteracién, no existe ningan tipo de
infraccion.?*2

Conclusion sobre las importaciones paralelas y el
agotamiento del derecho

Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar
de contenido al Articulo 158 de la Decision 486, optd por
la posicién que se muestra a favor de las importaciones
paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razon
de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que
guia el proceso de integracion andino es la promocién de la
libre competencia.?*®

En efecto, las importaciones paralelas promueven una
mayor competencia “intramarca” en el mercado, lo que
beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta
para satisfacer la demanda existente. Si bien es una
competencia entre productos que tienen la misma marca, sSi
esta tuviera posicion de dominio en el mercado, dicha
competencia es relevante para los consumidores.
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Ibidem.

Ibidem.
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Precisamente, las importaciones paralelas evitan la
consolidacion de monopolios.?**

Dado que se busca evitar la consolidacion de monopolios,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 158 de la
Decisién 486, en términos generales y abstractos, y en
cualquier escenario, un contrato de distribucién exclusiva
de productos identificados con una determinada marca, asi
como un contrato de licencia de uso exclusivo de una
marca, en cualquier caso respecto del territorio de un pais
miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni
oponerse a la importacion paralela de productos originales
identificados con dicha marca.

Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas
generen efectos no deseados, por ejemplo tipo free riding
(como seria el caso que el importador paralelo se aproveche
de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por
el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la
marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a
través de acuerdos verticales— para la comercializacién de
los productos por parte del importador paralelo, lo que es
ajeno al derecho de marcas.?*

Resta sefialar que, la figura juridica de la importacion
paralela, no constituye un supuesto de infraccion al derecho
marcario, por lo que no procederian contra ella las medidas
en frontera desarrolladas en el acépite siguiente.?4®

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad
de los productos en el comercio?¥’

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca

244
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246

247

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 6 a 9 de la Interpretacion Prejudicial
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corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario
tener en cuenta ciertos parametros a efectos de determinar
cuéndo se ha acreditado dicho uso.

Al respecto, el Articulo 166 de la Decision 4862 plantea
los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se
encuentra en uso, conforme a continuacion se detalla:

a)  Cuando los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o

248

N° 159-1P-2017 del 17 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R.
Gomez Apac), que constan en las paginas 13 a 16 de la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3186 del 9 de febrero de 2018. Se ha editado las notas
a pie de pagina 11 del parrafo 3.3 y 12 del parrafo 3.14 de las paginas 6 y 9 de
la referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha agregado las notas a pie
de pagina contenidas en los parrafos 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12,
24.13 y 24.14 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 159-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3186.pdf

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del
modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectla su
comercializacién en el mercado.

También se considerard usada una marca, cuando distinga exclusivamente
productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segin
lo establecido en el parrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada
s6lo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no
motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuird la
proteccién que corresponda a la marca.”
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servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua
su comercializacion en el mercado®#°.

b)  Cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los paises miembros,
segun lo establecido en el parrafo anterior.

c)  El uso de una marca en modo tal que difiera de la
forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles
0 elementos que no alteren su caracter distintivo.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer
supuesto que sefiala la norma, referido a la puesta o

249

En la Interpretacion Prejudicial N° 191-1P-2016 de fecha 12 de junio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 del 7 de
setiembre de 2017, el TICA manifestd que tratdndose de las ventas, que es una
de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendra en consideracién
la naturaleza de los productos, su forma de comercializacion, las cantidades y
el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

a)

b)

Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular de la marca es
el fabricante, se debera determinar si el producto se comercializo
efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier
momento del periodo de evaluacién. Las ventas intermitentes en grandes
cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente
complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y
de manera real diferencié los productos en el mercado. Ademéas de lo
anterior, se deberd establecer si los productos son perecibles o no, ya que asi
se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y
comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo
amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los
distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto
en el mercado.

Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante,
en este evento, debera evaluarse las ventas a los intermediarios, las que
pueden darse en épocas proximas al periodo de consumo. En el caso de los
arboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock
durante todo el afio para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de
ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero
complementandolo necesariamente con la puesta del producto en el
comercio.

Bienes suntuarios y de alto valor econémico. Es muy comun que para este
tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos
durante todo el afio. Este tipo de transaccidn se puede tener en cuenta para
probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a
disposicién del consumidor los productos identificados con las marcas.
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disponibilidad en el comercio de los productos marcados en
la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe
hacernos la pregunta de a qué se refiere —o0 quiso
referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse
la puesta en el comercio de una cantidad de productos
marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de
dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo
andlisis sefiala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o
(ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el
primero de ellos podemos entender a que los productos han
sido materia de venta o comercializacién y por el segundo
a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos
para su comercializacion efectiva.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de
una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos
dos escenarios, debiendo determinar si la comercializacién
de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la
marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de
estos también sirve para acreditar dicho uso, en funcion a
las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta
debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertd
al mercado —que ofrecid a los consumidores— los bienes
0 servicios (en adelante, productos) identificados con su
marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento
abierto al publico, que contraté publicidad y, de ser el caso,
las ventas o transacciones que hubiera realizado.?>°

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el
Aurticulo 165 de la Decision 486 no es castigar al titular de
una marca que, si bien diligentemente publicita,
promociona y pone a disposicion de potenciales clientes o

250

Ver Interpretacion Prejudicial N° 244-1P-2015 de fecha 9 de marzo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2990 del 21 de
abril de 2017.
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24.9.

24.10.

consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los
resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve
reflejado en una gran cantidad de productos
comercializados.?!

Y ello es asi puesto que no es intencion del Articulo 165 de
la Decision 486 que el titular de la marca tenga que probar
haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el
uso de la marca. Lo sefialado encuentra sustento cuando nos
detenemos a analizar el primer parrafo del Articulo 166 de
la Decision 486, norma que sefiala que se entendera que una
marca se encuentra en uso cuando los productos que ella
distingue han sido puestos en el comercio 0 se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca.??

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al
reconocer como uno de los dos supuestos de acreditacion
del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a
disposicion del mercado los productos identificados con su
marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la
aceptacion  esperada por parte de clientes o
consumidores.??

En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de
pago, documentos contables y certificaciones de auditoria
prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la
comercializacion del producto identificado con ella,
también la existencia misma de un establecimiento abierto
al publico, la publicidad a través de distintos medios
(television, radio, prensa escrita, internet, redes sociales,
folleteria, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remision
de cartas, correos electronicos, etc.) prueban el uso de la
marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra
disponible en el mercado bajo esa marca.?>*

251

252

253

254

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el
comercio del producto como en lo referido a que el
producto se encuentra disponible en el mercado, el primer
parrafo del Articulo 166 de la Decision 486 establece que
la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las
cuales se efecttia su comercializacion en el mercado.?®®

Asi, hay productos que son ofertados de manera
intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios
del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas
tradicionales de los paises de la Comunidad Andina
(navidad, afio nuevo, semana santa, carnavales, entre otros).
En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en
los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en
cuestion.?®

¢Puede haber pausas en la comercializacion, incluso
tratdndose de ventas intermitentes o estacionales? La
respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello
significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias y
particularidades que el fendbmeno comercial presenta en la
realidad. Procesos inflacionarios, la introduccién de nuevos
impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor?®’, pueden
alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la

255

256

257

Ibidem.
Ibidem.

Sobre el particular, en la Interpretacion Prejudicial N° 34-1P-2016 de fecha 12
de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3111 del 20 de octubre de 2017, el TICA estableci6 lo siguiente:

Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la
liquidacion forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar
determinado por el embargo de un titulo o certificado de marca.

Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por
un fendmeno de la naturaleza, como la destruccion de un local comercial que
contenia sus identificaciones o ensefias comerciales por causa de un terremoto.
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25.1.

autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las
pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es
exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la
rentabilidad del negocio. En efecto, seria absurdo que el
empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea
obligado a perder dinero al ofertar el producto en un
escenario que le es adverso. Por tal razén, corresponde que
la autoridad de propiedad industrial  pondere
adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de
una apreciacion logica, racional y de la sana critica, analice
caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.2*®

Resta sefialar que se desprende de lo establecido en el
primer parrafo del Articulo 165 de la Decision 486, que para
que proceda la cancelacion de la marca por falta de uso, la
ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida
en los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que
se inicie la accion de cancelacion. Por tanto, para frustrar
dicha accion, basta que el titular de la marca acredite que en
cualquier momento dentro de dicho periodo uso6 la marca en
los términos explicados anteriormente.?>®

Sobre la posibilidad de presentar pruebas del uso de la
marca fuera del plazo previsto en el Articulo 170 de la
Decision 486. Sobre la posibilidad de presentar medios
probatorios adicionales para sustentar el uso de una
marca en procedimientos recursivos y ante las instancias
judiciales?®®

El Articulo 170 de la Decision 486 establece lo siguiente:

“Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelacion, la
oficina nacional competente notificard al titular de la

28 Ver Interpretacion Prejudicial N° 244-1P-2015 de fecha 9 de marzo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2990 del 21 de
abril de 2017.
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260

Ibidem.

Los parrafos 25.1, 25.2, 25.3 y 25.6 de esta seccion han sido extraidos de las
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marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta
dias habiles contados a partir de la notificacion, haga
valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la
oficina nacional competente decidira sobre la cancelacion
0 no del registro de la marca, lo cual notificara a las
partes, mediante resolucion.”

Como se puede apreciar el Articulo 170 precitado prevé el
plazo de 60 dias a efectos de que el titular haga valer sus
alegatos y presente las pruebas que estime convenientes.
Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de
la accion de cancelacion de una marca, la cual busca retirar
del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en
el mercado; esto es, aproximar el contenido formal del
registro a la realidad concreta de la utilizacion de las marcas

paginas 16 y 17 de la Interpretacion Prejudicial N° 2-1P-2017 del 12 de junio
de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. G6mez Apac), que constan en las
paginas 17 y 18 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4
de agosto de 2017.

Se ha editado los parrafos 4.6 y 4.7 de las paginas 16 y 17 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de pagina 21
del parrafo 4.5 de la pégina 16 de la referida Interpretacion Prejudicial.
Finalmente, se ha agregado la primera nota a pie de pagina contenida en el
parrafo 25.2 de la presente seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 2-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3073.pdf

Por su parte, los parrafos 25.4 y 25.5 de esta seccion han sido extraidos de la
pagina 10 de la Interpretacion Prejudicial N° 562-1P-2015 del 6 de julio de
2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gmez Apac), que consta en la pagina 45
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2802 del 12 de setiembre de
2016.

Se ha editado el parrafo 3.3 de la pagina 10 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 562-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2802.pdf
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en el mercado? 262, conforme lo prescribe el principio de
verdad material.

En ese sentido, el plazo de 60 dias habiles previsto en el
Articulo 170 de la Decision 486 es un plazo que deben
respetar tanto el titular de la marca como la autoridad
nacional competente. Sin embargo, considerando que hay
escenarios en los que es razonable cierta demora en la
obtencion de los medios probatorios relevantes, el Tribunal
considera que si el titular de la marca solicita una
ampliacion antes del vencimiento de dicho plazo y su
solicitud se encuentra debidamente motivada, se podra
aceptar la presentacion de nuevas pruebas después del
vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la
autoridad administrativa ain no se haya pronunciado y se
asegure el respeto al principio de contradiccion; esto es, que
las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que
esta se pronuncie al respecto.

La referida interpretacion constituye una garantia a favor
del administrado, el cual mantiene la posibilidad, si se
presentan las condiciones mencionadas en el parrafo
anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a
efectos de que estas sean evaluadas por la autoridad
competente en tanto esta no haya emitido su
pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos
impugnativos que la legislacion interna de cada pais
miembro establezca.

261

262

Carlos Fernandez-No6voa, Tratado sobre Derecho de Marcas, segunda edicion,
Gomez-Acebo & Pombo, Abogados — Marcial Pons, Ediciones Juridicas y
Sociales, S.A., Madrid — Barcelona, 2004, p. 566.

Alfredo Lindley-Russo, Apuntes sobre la cancelacion marcaria en el Peru.
Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual,
volumen 4, nimero 7, Lima, 2008, p. 203.

Disponible en: https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/31
[27 (visitado el 15 de agosto de 2019)
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El referido Articulo 170 establece un plazo de 60 dias para
que el titular de la marca se apersone y presente las pruebas
que estime pertinentes en lo que seria la primera etapa del
procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no
regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales
posteriores etapas, ya sea que estas se den en la via
administrativa, a traves de recursos administrativos, o en la
via jurisdiccional, a través del proceso contencioso
administrativo.

Dicho en otros términos, el Articulo 170 de la Decision 486
no regula la actividad probatoria en los procedimientos
recursivos?®®, ni ante las instancias jurisdiccionales
correspondientes. Con relacion a estas eventuales
posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la
legislacion nacional lo prohiba expresamente, las partes
involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los
procedimientos recursivos y en los procesos judiciales
correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no
uso de una marca, en aplicacion del principio de verdad
material y desde una vision garantista del debido proceso.

En suma, el Tribunal considera que, salvo que la legislacion
nacional lo prohiba expresamente, las partes involucradas
pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos
recursivos 'y en los procesos judiciales correspondientes con
la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en
aplicacion del principio de verdad material y en aras de
garantizar un debido procedimiento.

Causales de justificacion para el no uso de la marca?*

El parrafo cuarto del Articulo 165 de la Decision 486
establece que:

263

264

Tales como reconsideracion o reposicion, que son resueltos por la misma
instancia que emiti6 el acto que se impugna, y alzada o apelacion, que son
resueltos por el superior jerarquico de la instancia que emitio el acto que se
impugna.

Esta seccion ha sido extraida de las péaginas 9 y 10 de la Interpretacion
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“(...)

El registro no podrd cancelarse cuando el titular
demuestre que la falta de uso se debid, entre otros, a
fuerza mayor o caso fortuito.”

(Enfasis agregado)

El caso fortuito se refiere a un evento imprevisible,
inesperado, como son los fendmenos de la naturaleza (v.g.
un terremoto). La fuerza mayor es un acto irresistible, el
cual comprende actos de terceros, tales como guerras,
incendios, los “actos del principe” como el mandato de una
autoridad (v.g. una orden judicial). La norma, al mencionar
“entre otros”, hace alusion a los otros supuestos que
justifican el rompimiento del nexo causal, como es el
“hecho determinante de un tercero”2%°,

Para Gustavo Leon y Ledn las causales de justificacion para
el no uso de la marca estan constituidas por cualquier
circunstancia que de manera razonable no permita el uso de
la marca, esto es “un evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecucion de la obligacién de uso
de la marca o determina su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso™?°.

265

266

Prejudicial N° 362-1P-2017 de fecha 30 de abril de 2019 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael VVergara Quintero), que constan en las paginas 38 y 39 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3684 del 8 de julio de 2019. Se ha editado
los parrafos 4.2, 4.5y 4.7 de las paginas 9 y 10 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 10 del parrafo 4.3; 11 del
parrafo 4.4; 12, 13, 14 y 15 del parrafo 4.5; y, 17 del parrafo 4.7 de las paginas
9y 10 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 362-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203684.pdf

Gustavo Arturo Ledn y Leén Durén, Derecho de Marcas en la Comunidad
Andina - Andlisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451.

Ibidem.
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La imposibilidad de usar la marca por parte de su titular
obedece a un evento:

a)  extraordinario, por cuanto su ocurrencia se deslinda de
lo comUn o usual®®’, siendo que lo extraordinario no
puede ser apreciado desde el punto de vista subjetivo
sino objetivo?e;

b)  imprevisible, en el sentido de que es algo que se
desconoce que podria ocurrir?®, lo que esta vinculado
con la conducta diligente del titular de la marca®™ (en
efecto, si es algo que se puede prever o anticipar, es
posible tomar medidas de prevencion); e

c) irresistible, debido a que no existe manera de evitar que
ocurra®’*, como tampoco que es posible oponerse al
evento o circunstancia.

La particularidad de las causales de justificacion para el no
uso de la marca previstas en la Decision 486 es que son y
deben ser necesariamente ajenas a la voluntad, negligencia y
prevision del titular del registro marcario, es decir, obedecen
a causas no imputables a su voluntad.

La no taxatividad de las causales infiere que el titular de la
marca podra alegar cualquiera otra circunstancia que
justifique el no uso de la marca, lo que conlleva que los

267

268

269

270

271

Ibidem.

Fernando de Trazegnies Granda, La Responsabilidad Extracontractual, Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Perd, Lima, 2001, pp. 338-
339.

Gustavo Arturo Leon y Leon Durén, Derecho de Marcas en la Comunidad
Andina - Analisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451.

Fernando de Trazegnies Granda, La Responsabilidad Extracontractual, Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Pert, Lima, 2001, pp. 338-
339.

Ibidem.
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217.

27.1.

motivos justificantes alegados deberan ser apreciados por la
oficina nacional o juez competente en cada caso en
concreto.

Al respecto, Ricardo Metke Méndez sefala:

“El motivo justificado sera igualmente una situacion de
hecho que deberd apreciar el juzgador en cada caso
concreto, con la diferencia de que no existe un criterio
legal que fije pautas para determinar su existencia ni
condiciones especificas sefialadas por la norma, como si
ocurre en el caso de la fuerza mayor vy el caso fortuito. No
obstante, la “justificacion” por falta de uso de la marca
deberd interpretarse de manera restrictiva, pues en caso
contrario se corre el riesgo de hacer inane la figura de la
cancelacion por no uso. Por lo menos deben exigirse dos
condiciones: que no medie culpa del titular registral y que
se trate de un hecho extrafio, que no provenga del titular
0 que este no haya contribuido a producirlo.”?"?

(Enfasis agregado)

Para que resulte excusable el titular por el no uso de la marca
por los motivos antes descritos, se debera asegurar que se
encuentren acordes a los argumentos esgrimidos y que
resulten probados en autos, caso contrario no seria procedente
la mera alegacion de estos como justificantes del no uso de la
marca.

La cancelacion parcial por no uso de la marca?’?

El Articulo 165 de la Decision 486 establece que la oficina
nacional competente cancelara el registro de una marca a

272
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Ricardo Metke-Méndez, El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, en “Estudios Socio-Juridicos”,
Revista de la Universidad del Rosario, Bogota, marzo 2010, Volimen 9, N° 2,
pp. 82-110. Disponible en: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/socio
juridicos/article/view/342 (visitado el 23 de abril de 2019)

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 5 y 6 de la Interpretacion
Prejudicial N° 174-1P-2017 del 17 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente:
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solicitud de persona interesada, cuando sin motivo
justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno
de los paises miembros, por su titular, por un licenciatario
0 por otra persona autorizada para ello durante los tres afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accion de cancelacion.

El tercer parrafo de dicho articulo estipula, textualmente, lo
siguiente:

“Articulo 165.- (...)

(...)

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno
0 a algunos de los productos o servicios para los cuales
estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion
o limitacion de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o
similitud de los productos o servicios.

(.)"
(Resaltado agregado)

Como puede advertirse de la disposicion transcrita, cuando
la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos
de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada la marca, la oficina nacional competente
ordenard una reduccion o limitacion de la lista de los
productos o servicios comprendidos en el registro de la
marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca

Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 44 y 45 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3210 del 23 de febrero de 2018. Se ha editado el
parrafo 2.2 de la pagina 5 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado la nota a pie de pagina contenida en el parrafo 27.4
de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 174-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3210.pdf
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217.3.

27.4.

no se uso, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los
productos o servicios de que se trate.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la
marca, no para todos los productos o servicios respecto de
los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la
Clasificacion Internacional de Niza, sino respecto de alguno
o0 algunos de ellos, conservara el registro marcario para el
producto o servicio respecto del cual si acredité el uso de la
marca, asi como de todos aquellos que resulten idénticos o
similares a €l dentro de la referida clase y que haya obtenido
el registro.

A modo de ejemplo, si una empresa tenia registrada una
marca en la clase X de la Clasificacion Internacional de
Niza para los productos 1, 2, 3, 4y 5, y en el procedimiento
de cancelacion de marca por falta de uso logra acreditar que
usoé la marca unicamente respecto del producto 1, y resulta
que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es
similar a 1, entonces va a conservar el registro para los
productos 2 y 3. Es decir, conservara 1 porque fue
efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque
resulta similar.2’*

274

Mediante Interpretacion Prejudicial N° 241-1P-2019 de fecha 26 de julio de
2019, se profundizé sobre el particular, en atencion a la siguiente pregunta
realizada por el consultante:

“(...)

La inquietud de este Organo Colegiado de Derechos Intelectuales
radica en conocer, entonces, qué pasa cuando la empresa tiene
registrada la marca en las clases Xy Y de la clasificacion de Niza, para
los productos 1, 2, y 3 en la clase X, y para los productos 4 y 5 en la
clase Y; y en el proceso de cancelacién al registro de la marca en la
clase Y logra acreditar que uso la marca respecto del producto 1. El
producto 2 es idéntico y los productos 3 y 4 son similares.

Por tanto, este Organo Colegiado de Derechos Intelectuales solicita la
contestacion de la siguiente pregunta:

Al momento de considerar la limitacién de la lista de productos o
servicios comprendidos en el registro de una marca, ¢deben tomarse
en cuenta las pruebas de uso de la marca respecto de productos
pertenecientes a una clase internacional distinta de aquella a la que
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Un producto o un servicio es similar a otro si existe un
vinculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda
generar riesgo de confusién en el pablico consumidor. Es
decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y
caracteristicas, tienen usos o funciones idénticos o similares
y, ademas, resultan sustitutos entre si para el consumidor en
su proceso de eleccion en el mercado.

La accién de cancelacion por falta de uso como defensa
dentro del tramite administrativo de registro?’®

El Articulo 165 de la Decision 486 establece lo siguiente:

275

pertenece el registro materia de la accién de cancelacion?; o, ¢deben
considerarse solamente aquellas relativas a productos y servicios de la
misma clase a la que pertenece el registro cuya cancelacion se
pretende?”

El TICA absolvio la consulta respondiendo lo siguiente:

“Para resolver la consulta realizada asumamos que una marca esta
registrada para identificar los productos 1,2 y 3de la Clase X,y 4y 5
de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la
marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico
al producto 1. Los productos 3y 4 (de las Clases X e Y) son similares
al producto 1.

En el ejemplo anterior, si la solicitud de cancelacion es contra todos
los productos de las dos clases (X e Y), solo corresponderia cancelar
el registro con relacion al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de
cancelacién es Unicamente contra los productos de la Clase X, no
habra cancelacion. Si la solicitud de cancelacion es Unicamente contra
los productos de la Clase Y, solo corresponderia cancelar el registro
con relacidn al producto 5 de la Clase Y.

Como puede apreciarse, la cancelacion se da en funcion de la clase (de
la Clasificacion de Niza) en la cual el titular cuenta con registros
marcarios y en funcién de la solicitud de cancelacion. Si un titular tiene
registros marcarios para identificar productos o servicios en varias
clases pero la solicitud de cancelacion apunta a una sola de esas clases,
la oficina nacional competente centrara su analisis en esta Unica clase.
Dicha autoridad analizara todas las clases en las que el titular tiene
registros marcarios si es que la solicitud de cancelacion se dirige a
todas esas clases.”

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 14 y 15 de la Interpretacion
Prejudicial N° 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016 (Magistrado Ponente:
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28.2.

28.3.

28.4.

“Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara
el registro de una marca a solicitud de persona interesada,
cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese
utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada
para ello durante los tres afios consecutivos precedentes a
la fecha en que se inicie la acciéon de cancelacién. La
cancelacién de un registro por falta de uso de la marca
también podra solicitarse como defensa en un
procedimiento de oposicién interpuesto con base en la
marca no usada.

()

(Subrayado agregado)

Conforme se puede apreciar, el Articulo 165 de la Decision
486 consagra una disposicion en virtud de la cual el
solicitante de un registro de marca (marca “A”), sobre la
que se ha formulado oposicion (en base a una marca “B”),
puede solicitar la cancelacion por no uso del registro de la
marca empleada como base de dicha oposicion
(cancelacion de la marca “B”).

El objetivo que persigue la norma comunitaria en la
cancelacion como medio de defensa es conseguir que la
autoridad competente tenga interés en determinar primero
la cancelacion de la marca y luego el registro de una marca
idéntica o similar.

En las Interpretaciones Prejudiciales nameros 180-1P-2006
de fecha 4 de diciembre de 2006 publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476 del 16 de marzo

Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 34 y 35 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016. Se ha editado los
parrafos 5.1, 5.4 y 5.5 de las paginas 14 y 15 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de pagina 22 del parrafo 5.5
de la pagina 15 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 473-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2755.pdf
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2007; 024-1P-2010 de fecha 21 de abril de 2010, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1852 del
9 de julio de 2010; y, 104-IP-2014 de fecha 20 de
noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2471 del 10 de abril de 2015, el
Tribunal ha establecido los criterios respecto de la
cancelacion como medio de defensa.

Las normas que regulan los presupuestos procesales y
probatorios de la cancelacion de la marca por no uso seran
aplicables, de ser el caso, a la cancelacién por falta de uso
como defensa en el tramite administrativo de registro.2"

La existencia previa de una accion de nulidad o de
cancelacion de registro marcario (en tramite) como
medio de defensa en el marco de una acciéon por
infraccion de derechos?”’

La accion por infraccion de un derecho marcario se
encuentra prevista en el Articulo 238 de la Decision 486,
complementada con lo establecido en su Articulo 155.
Dicha accion parte de la premisa de que el denunciante (o
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De modo referencial ver, Interpretacion Prejudicial N° 180-1P-2006 de fecha 4
de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1476 del 16 de marzo de 2007.

Esta seccién ha sido extraida de la respuesta a la pregunta formulada por el
consultante en las paginas 17 y 18 de la Interpretacion Prejudicial
N° 473-1P-2018 del 28 de junio de 2019 (Magistrado Ponente: Herndn Romero
Zambrano), que a su vez constan en las paginas 65 y 66 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3726 del 9 de agosto de 2019. Se ha editado el
cuarto y sexto parrafos de la respuesta a la pregunta formulada por el
consultante.

El consultante pregunt6 lo siguiente: “¢ Frente a una denuncia (o demanda) por
infraccion de una determinada marca el denunciado (o demandado) puede
alegar como defensa la existencia de una accion (planteada por él) de nulidad
o de cancelacion del registro en tramite de la referida marca?”

La Interpretacion Prejudicial N° 473-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203726.pdf
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29.2.

29.3.

demandante) es titular de un registro marcario, y esto es asi
porque la titularidad del registro marcario es el fundamento
que confiere el derecho de impedir a cualquier tercero
realizar (sin el consentimiento del titular del registro)
cualquiera de los actos tipificados en el mencionado
Articulo 155, lo que abarca no solo los actos que
constituyan infraccion del derecho marcario, sino también
los actos que manifiesten la inminencia de una infraccion,
conforme lo sefiala el referido Articulo 238.

Para concluir la existencia de una infraccion marcaria,
ademas de constatar con las pruebas correspondientes el
supuesto de hecho de cualquiera de los tipos infractores
previstos en los Literales a) al f) del Articulo 155, la
autoridad nacional competente debe verificar previamente
la existencia del registro marcario a favor del denunciante
(o demandante) durante el momento o periodo en el cual se
habria cometido la infraccion marcaria. Por tanto, si con
posterioridad a la ocurrencia de la infraccion marcaria el
registro fuera cancelado por falta de uso, ello no afectaria la
validez del acto que declard previamente la existencia de la
infraccion marcaria, inclusive en el supuesto de que la
accion de cancelacion hubiera sido iniciada con
anterioridad a la accion por infraccion. La razén de esto
estriba en que el tercero debid abstenerse de usar el signo
registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar
a que su accién de cancelacion por falta de uso le fuera
favorable para recién a partir de este momento, y en
ejercicio del derecho preferente, solicitar el registro del
signo en cuestion y una vez otorgado dicho registro recién
empezar a usarlo.

Dicho en otros términos, A no puede usar un signo idéntico
o similar al registrado como marca a favor de B por el solo
hecho de que considera que B no esta usando dicha marca.
Si B no esta usando la mencionada marca (por tres afos
consecutivos), A puede solicitar su cancelacion, y si logra
la cancelacion del registro marcario de B y, ademas, luego
A obtiene el registro marcario en virtud a su derecho
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preferente, recién a partir de ese momento A podra usar el
signo que le interesa, no antes.

Por tanto, si B denuncia a A por infraccion de la marca “X”,
A no puede defenderse alegando que con anterioridad a la
denuncia present6 una accion de cancelacion de la marca
GGX’7.

A diferencia de la accion de cancelacion, la accion de
nulidad tiene una connotacion distinta, pues podria afectar
la titularidad misma del registro marcario durante el
momento o periodo en el que presuntamente se cometio la
infraccién marcaria. Para entender esta afirmacion, resulta
pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo “X”. Luego de ello
B solicita la nulidad del registro de la marca “X” alegando
que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial
“Y” que ha sido usado con anterioridad y que es conocido
en casi todo el territorio del pais miembro. Con
posterioridad a dicha accion de nulidad, A denuncia a B por
infraccion marcaria. En este caso, si cabe que B se defienda
en el procedimiento de infraccion marcaria [alegando] que
con anterioridad solicit6 la nulidad de la marca “X”. Y es
que puede ocurrir que si la accion de nulidad de B le fuera
favorable, B no habria cometido infraccion alguna.
Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de
infraccion marcaria el denunciado prueba que con
anterioridad al inicio de dicho procedimiento él habia
iniciado una accion de nulidad con relacion al registro
marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la
autoridad nacional competente suspenda el procedimiento
de infraccidon marcaria, conforme a lo regulado en la
normativa nacional, y espere el resultado de la accion de
nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la

autoridad nacional competente que estad tramitando un
procedimiento o proceso de infraccion marcaria debera
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30.2.

suspenderlo si es que el denunciado (o demandado)
acredita: (i) la existencia de una accién de nulidad planteada
por él contra el registro que sustenta la accion por
infraccion; y, (ii) que el resultado de la accion de nulidad
afectara la titularidad misma del registro marcario durante
el momento o periodo en el que presuntamente se cometid
la infraccién marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones,
la autoridad nacional competente debe suspender la accion
por infraccidn segun el procedimiento regulado en la norma
nacional, hasta conocer del desenlace de la accion de
nulidad.

El derecho preferente derivado de una accion de
cancelacion de marca y derecho derivado de una
solicitud de registro presentada con antelacién?’

El Articulo 168 de la Decisidn 486 establece que:

“La persona que obtenga una resolucién favorable tendra
el derecho preferente al registro. Dicho derecho podra
invocarse a partir de la presentacion de la solicitud de
cancelacién, y hasta dentro de los tres meses siguientes de
la fecha en que la resolucién de cancelacion quede firme
en la via administrativa.”

(Subrayado agregado)

Como puede observarse, la precitada norma establece que
el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene

278

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 7, 8 y 9 de la Interpretacion
Prejudicial N° 443-1P-2015 del 11 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente:
Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 8, 9 y 10 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017. Se ha
editado los parrafos 2.1, 2.2 y 2.5 de las paginas 7 y 8 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 11
del parrafo 2.2, 12 del parrafo 2.3 y 15 del parrafo 2.6 de las paginas 8 y 9 de
la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 443-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3111.pdf
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la resolucion favorable de la cancelacion por no uso, cuyo
derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses
siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece
la norma, desde la presentacion de la solicitud de
cancelacion. Pues los efectos del derecho preferente se
retrotraen a partir de la fecha de la presentacion de la
solicitud de cancelacion y, por lo tanto, tendrad prelacién
Unicamente respecto de todas aquellas solicitudes de
terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio
origen a la cancelacion?’®.

En otras palabras, el derecho preferente que surge de la
cancelacion del registro de la marca por no uso tendra
prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o
confundiblemente similares que hayan sido presentadas con
posterioridad a la solicitud de cancelacion, pues este
derecho consagrado en la normativa andina solo opera
frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con
posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas
con antelacion, las cuales deberan surtir su trdmite
normal®®, pues no resultaria l6gico desde el punto de vista
juridico-procesal que esta accidon pueda generar efectos
juridicos anteriores a su propia existencia legal, a su
nacimiento?®!. Adicionalmente, ello contravendria el
principio fundamental que rige la prelacion en el derecho
de marcas, segun el cual “primero en el tiempo mejor en el
derecho” (“Prior in tempore, potior in iure”).

279
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Ricardo Metke-Méndez, El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, en “Estudios Socio-Juridicos”,
Revista de la Universidad del Rosario, Bogota, marzo 2010, Volumen 9, N° 2,
p. 102. Disponible en: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos
[article/view/342 (visitado el 15 de agosto de 2019)

German Marin Ruales, Acciones de cancelacién en el Derecho Comunitario,
en Revista La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia,
Bogota, 2000, numero 1, pp. 131-132. Disponible en web:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1218/1157
(visitado el 15 de agosto de 2019)

Ibidem.

204


https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1218/1157

Capitulo | — Propiedad intelectual

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de
marca que se hubieren presentado con anterioridad, las
mismas légicamente mantendran su lugar para estudio de
registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones
precedentes el derecho preferente al cual se ha hecho
referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la
fecha en que se ha solicitado la cancelacion de la marca.

Por el contrario, el titular del derecho preferente puede
oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar,
presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud
de cancelacion, con el objetivo de que su solicitud sea
estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su
oposicion, tiene la facultad de iniciar accion de nulidad en
contra del acto administrativo que concedié el registro del
signo solicitado con posterioridad a la solicitud de
cancelacion de registro de marca?®?,

A contrario sensu, quien presentd una solicitud de registro
con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelacion
que da origen a un derecho preferente podra oponerse al
ejercicio de este Ultimo —de suponer el registro de un signo
idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea
estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su
oposicidn, podré iniciar una accién de nulidad contra el acto
administrativo que concedid el registro sobre la base errada
de un derecho preferente nacido con posterioridad al
derecho derivado de la solicitud de registro de la marca
presentada con antelacion?,

Por otro lado, también podran existir casos en los cuales se
presente una solicitud de registro con antelacion a fecha de
presentacion de una accion de cancelacion o de aquella que

282

283

A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podra interponer una
accion de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelacion se
presenté con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto.

Interpretacion Prejudicial N° 286-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2719 del 20 de
abril de 2016.
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se ejerza por el derecho preferente. En este sentido, se
deber4 observar el derecho de prelacidn, Unicamente
cuando pudiera existir riesgo de confusion y/o asociacion,
que es lo que debe primar en los examenes de
registrabilidad realizados por las oficinas nacionales
competentes. Ejemplo: Si el signo FLIT solicitado por XY
en ejercicio del derecho preferente es confundible o no con
el signo FLI PLUS presentado por JP antes de la solicitud
de XY, se deberd realizar el examen correspondiente
priorizando el derecho de prelacion, como se explica en el
siguiente gréfico.

Grafico N° 2

[ommmm—————

| prelacion |

XY solicita el registro
. como marca del signo

P solicita la N
I maren FLIT en ejercicio de su

FLIPLUS derecho preferente

Enero 2001 > Febrero 2001 > Abril 2001 > Junio 2001 > Agosto 2000 >

G »
—p

—

TP es titular de
la marca FLIT

Cancelacion de la
marca FLIT ex
titular TP

XY presenta
solicitud de

cancelacion del
signo por no uso de

ELIT

Fuente: Interpretacion Prejudicial N° 443-1P-2015 del 11 de mayo de 2017

30.8.  Sedebera tener en cuenta que cualquier solicitud presentada
sobre la base del derecho preferente es prioritaria en
relacion con aquellas solicitudes presentadas con
posterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de
cancelacion, mientras que las solicitudes presentadas con
anterioridad deben estudiarse previamente a aquella
presentada sobre la base del derecho preferente. En todos
los casos se debera realizar el correspondiente examen de
registrabilidad de forma integral, tomando en
consideracién, entre otros aspectos, la posible existencia del
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31.

31.1.

31.2.

riesgo de confusion y/o asociacion del signo solicitado para
registro.

Apartado 111
Lemas comerciales

El lema comercial. Aplicacion de las normas sobre
marcas al registro de los lemas comerciales?®

De acuerdo con lo previsto en el segundo parrafo del
Articulo 175 de la Decision 486, el lema comercial es un
signo distintivo que acompafia a una marca y esta
compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como
complemento de la misma.

De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en
anteriores procesos?® ha expresado lo siguiente:

“Se trata por tanto de un signo que se afiade a la marca
para completar su fuerza distintiva y para procurar la
publicidad comercial del producto o servicio que
constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema
comercial como un signo distintivo que procura la

284
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Esta seccion ha sido extraida de las paginas 6 y 7 de la Interpretacion
Prejudicial N° 505-1P-2016 del 5 de abril de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo
R. Gémez Apac), que constan en las paginas 37 y 38 de la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3026 del 24 de mayo de 2017. Se ha editado los
parrafos 1.2 y 1.4 de las péginas 6 y 7 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 6 del parrafo 1.3;
7'y 8 del parrafo 1.4; y, 9 del parrafo 1.6 de las paginas 6 y 7 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 505-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3026.pdf

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 9-1P-2013 de fecha 6 de marzo de
2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2194 del 15
de mayo de 2013; 186-1P-2014 de fecha 10 de abril de 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2514 del 9 de junio de 2015; y,
02-1P-2014 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2355 del 30 de junio de 2014.
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proteccion del consumidor, de modo de evitar que éste
pueda ser inducido a error o confusién. Se trata de un
complemento de la marca que se halla destinado a
reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se
pretenda el registro de un lema comercial, debera
especificarse siempre la marca con la cual se usara.”

En atencion al caracter accesorio del lema comercial
respecto de la marca, el Tribunal ha sefialado lo
siguiente?®®:

Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe
indicar la marca solicitada o registrada a la cual se
publicitara (Articulo 176 de la Decision 486).

De acuerdo al Articulo 176 de la Decision 486 y
conforme al principio de territorialidad —segun el
cual los registros de signos distintivos se protegen en
el pais miembro que concede el registro?®’— que rige
en propiedad industrial, el lema comercial solicitado
debera acompafiar a una marca que esté previamente
solicitada o registrada en el pais miembro en el cual
se pretende el registro del lema.

El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto,
no puede llevar al pablico consumidor a error en el
mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe
diferenciarse totalmente de los otros signos
distintivos protegidos, teniendo en cuenta los
productos amparados y relacionados (Articulo 177 de
la Decision 486).

286
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Ver Interpretacion Prejudicial N° 160-1P-2011 de fecha 14 de marzo de 2012,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053 del 22 de
mayo de 2012.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 94-1P-2013 de fecha 16 de julio de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2250 del 14 de
noviembre de 2013.
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31.4.

31.5.

32.

32.1.

32.2.

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Articulo 179 de
la Decision 486, las normas que regulan el registro de las
marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas
comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas
son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la
distintividad, la susceptibilidad de representacion grafica, y
a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decision
486, también el requisito de la perceptibilidad?®®.

Apartado IV
Nombre comercial

El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccién®
El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones
contenidas en el Titulo X de la Decision 486 regulan el

registro o depdsito y la proteccion del nombre comercial %

El Articulo 190 de la Decision 486 entiende al nombre
comercial como “...cualquier signo que identifique a una

288

289
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Ver Interpretacion Prejudicial N° 132-1P-2004 de fecha 27 de octubre de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146 del 1 de
diciembre de 2004.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 7 y 8 de la Interpretacion
Prejudicial N° 44-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 16 y 17 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018. Se
ha editado las notas a pie de pagina 11 del parrafo 2.2 y 12 del parrafo 2.5 de
las paginas 7 y 8 de la referida Interpretacién Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 44-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203388

-pdf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 40-1P-2013 de fecha 19 de junio de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2248 del 13 de
noviembre de 2013.
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actividad econGmica, a una empresa, O a un
establecimiento mercantil”.

El nombre comercial es el signo que identifica a un
empresario (persona natural o juridica) en el mercado. No
es el nombre, razén o denominacion social del empresario,
es el signo mediante el cual los consumidores identifican al
empresario. Es mas, es el signo mediante el cual los
consumidores identifican la actividad econdmica del
empresario o el establecimiento comercial del empresario.
Y es que el nombre comercial da una imagen global del
empresario y permite distinguirlo de los otros agentes
econdémicos que participan en el mercado, de modo que
comprende tanto la identificacion del empresario como su
actividad econdmica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial

Las principales caracteristicas del nombre comercial son las
siguientes?®:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la
actividad empresarial de un  comerciante
determinado.

- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre
comercial, es decir, identificar sus diferentes
actividades empresariales con diversos nombres
comerciales.

- El nombre comercial es independiente del nombre de
la persona natural o la razén social de la persona
juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un
comerciante puede tener una razén social y un
nombre comercial idéntico a esta, o tener una razon
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Ver Interpretacion Prejudicial N° 96-1P-2009 de fecha 12 de noviembre de
2009 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18
de enero de 2010.
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33.

33.1.

33.2.

social y uno o muchos nombres comerciales
diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser multiple, mientras
que la razén o denominacion social es Unica; es decir,
un comerciante puede tener muchos nombres
comerciales, pero solo una razén social.

Ambito territorial de proteccion del nombre comercial.
Criterios aplicables al conflicto entre un nombre
comercial no registrado y una marca registrada?®

De conformidad con lo establecido en el Articulo 191 de la
Decision 486 el derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando
cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa
0 del establecimiento que lo usa.

Es una realidad de los paises miembros de la Comunidad
Andina que excepcionalmente dos 0 mas empresas
pequefias que operan en ambitos geograficos diferentes
usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que
haya riesgo de confusion o asociacion, lo que tiene que
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Esta seccion ha sido extraida de las paginas 10 a 14 de la Interpretacion
Prejudicial N° 44-1P-2018 del 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 19 a 23 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018. Se ha editado los
parrafos 3.3, 3.4 y 3.8 de las paginas 10, 11 y 12 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 16
del parrafo 3.3 y 18 del parrafo 3.4 de las paginas 10 y 11 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 44-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20
3388.pdf

De modo referencial, cabe indicar que los parrafos 36.1 a 36.6 de esta seccion
también constan en la Interpretacion Prejudicial N° 42-1P-2017 de fecha 7 de
julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3063 del 21 de julio de 2017. Asimismo, los parrafos 36.8 a 36.10 de esta
seccion también constan en la Interpretacién Prejudicial N° 334-1P-2017 de
fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3311 del 8 de junio de 2018.
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determinarse caso por caso en funcién de la amplitud de las
operaciones de las empresas respectivas.?®

En efecto, es usual y frecuente en los paises miembros de la
Comunidad Andina que dos 0 mas empresas pequefias
(restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.)
utilicen nombres comerciales idénticos o similares,
principalmente relacionados con los nombres y apellidos de
personas naturales, y que operan en ambitos geograficos
distintos, lo cual hace necesario dar una solucién a este tipo
de situaciones que serian excepcionales al principio general
de proteccion de los signos en todo el territorio nacional.

Por tal razon, el Tribunal considera que, de manera
excepcional y con relacion a los signos distintivos que ya
operan en el mercado, se podra establecer la coexistencia de
los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la
base de los siguientes criterios?®:

293

294

La OMPI menciona lo siguiente:

“A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden
circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un
pais, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas
actividades estan limitadas a cierto territorio. En estos casos seria
permisible, por ejemplo, que dos empresas pequefias que operan en
ambitos geograficos diferentes puedan usar nombres comerciales o
similares, pues no habria riesgo de interferencia ni de confusion. Esto
tendré necesariamente que apreciarse caso por caso en funcién de la
amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.”

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para
funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Andinos.
Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina
Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

Disponible en:
http://www.wipo.int/mdocsarchivesslOMPI_MAO CCS 97/0MPI MAO CC

S 97 1 E.pdf (visitado el 30 de mayo de 2017)

Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no
registrado y una marca registrada.
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a)

b)

d)

Que los titulares de los signos distintivos en conflicto
hayan actuado de buena fe y sin generar actos de
competencia desleal al momento de obtener el
registro o el primer uso.

Que los signos en conflicto identifiquen productos o
servicios del mismo rubro o actividad econémica, sin
importar si dicha actividad se realiza a través del
comercio tradicional o mediante canales virtuales.

Que no se haya presentado anteriormente ninguna
accion o reclamacion administrativa o judicial que
cuestione el derecho de uno de los titulares de los
signos en conflicto.

Que los titulares de los signos en conflicto se
encuentren operando en ambitos geograficos distintos
y no exista riesgo de confusion o asociacion en el
publico consumidor, teniendo en cuenta el grado de
conocimiento de los signos en conflicto y la
percepcion del publico consumidor.?%

295

El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen
un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Asi, se pueden aplicar,
entre otros, los siguientes criterios:

Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el &mbito
geogréfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor
afluencia mayor nivel de impacto.

Utilizacion de canales fisicos o virtuales para comercializar los
productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre
mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.

Nivel de publicidad en medios masivos de comunicacion de los
productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre
mayor publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto.

La percepcion del publico consumidor para determinar la posibilidad de error
en su eleccion, de conformidad con lo siguiente:

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
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Se entiende por ambito geografico distinto el hecho de que
los locales comerciales o industriales estén ubicados en
diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de
un mismo pais. Es importante precisar que la sola lejania no
es garantia de ausencia de riesgo de confusion, por lo que
se debera tener en consideracion el nivel de afluencia de
consumidores locales y turistas, los canales fisicos o
virtuales para comercializar los productos o servicios y el
nivel de publicidad en medios masivos de comunicacion de
los productos o servicios.

Dentro de un mismo ambito geografico (barrio, localidad,
parroquia, distrito, cantén, municipalidad) no pueden

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 andlisis de confundibilidad de signos que diferencien productos
0 servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar
o0 graduarse segun el tipo de producto del cual se trate, pues por via de
ejemplo no se presta el mismo nivel de atencién al adquirir productos
cosmeéticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor méas
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 que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y
funcionamiento que la media de la poblacion no sabria. Por ejemplo, el
consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que
el servicio que prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo
de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas,
funcionales o practicas de los productos o servicios que adquiere,
teniendo como soporte su alto grado de instruccién técnica o
profesional. Dicho consumidor hace una evaluacion mas prolija del
bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta
por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo anélisis
de confundibilidad.
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33.6.

33.7.

33.8.

33.9.

coexistir dos o mas nombres comerciales idénticos o
similares que induzcan a riesgo de confusion en los
consumidores.

No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre
comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el
registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su
primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto
es notorio.

Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos
signos distintivos (que se encuentran operando en d&mbitos
territoriales distintos) no se puede interpretar como un
impedimento para que los titulares de dichos signos puedan
ampliar o expandir sus actividades econémicas, siempre
que actlen de buena fe y se mantengan todas las demés
condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el
evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos
inicie su expansion territorial llegando o pudiendo llegar a
tener presencia en el &mbito de influencia territorial del
otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en
el que se deberan incluir clausulas que permitan diferenciar
claramente los signos en conflicto, acuerdo que debera ser
puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de
que esta lo apruebe o rechace, observando los parametros
que sobre el particular ha establecido el TICA.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre
comercial no registrado y una marca registrada

El registro de una marca confiere proteccion a este signo
distintivo en todo el territorio del pais miembro, aunque sea
usado solo en una fraccion de dicho territorio.

El nombre comercial se protege por su uso y la Decision
486 no establece si dicha proteccion es a nivel nacional o
solo en el ambito territorial de difusion, influencia o
conocimiento del nombre comercial. Si el nombre
comercial se registrara no habria discusion alguna de que su
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proteccion tendria que ser, al igual que la marca registrada,
en todo el territorio del pais miembro.

En pérrafos anteriores, se explica lo referido al ambito de

proteccion territorial del nombre comercial no registrado

296

y ademas se establecen los criterios aplicables al conflicto
entre un nombre comercial no registrado y una marca
registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las
siguientes conclusiones:

a)

b)

Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en
el sentido de que su titular (y también la autoridad de
propiedad industrial) desconocia la existencia del uso
previo de un nombre comercial no registrado
susceptible de generar riesgo de confusion con la
referida marca?®’, debido a que dicho nombre
comercial no era conocido en todo o en un gran
porcentaje del ambito del territorio de un pais
miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o
incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido
nombre comercial —pese a que su uso fue antes del
registro de la marca— no puede anular el mencionado
registro marcario.

Por el contrario, el titular de un nombre comercial no
registrado que acredita su difusion, influencia o
conocimiento de alcance nacional puede oponerse a
la solicitud de registro, asi como solicitar la nulidad
del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de
generar riesgo de confusion) al nombre comercial,
debido a la ausencia de buena fe del titular de la
marca, quien conocia de la existencia previa del
mencionado nombre comercial. Dicho en otros
términos, el titular de un nombre comercial usado con

296 Tratandose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la
proteccion es en todo el territorio del pais miembro.

297

Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y
hay conexion entre los respectivos bienes o servicios.
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34.

34.1.

anterioridad a la solicitud y registro de una marca
idéntica o similar, si acredita que el uso del referido
nombre comercial es de alcance nacional, puede
oponerse al registro de dicha marca asi como solicitar
la nulidad del registro ya otorgado.

¢)  Unnombre comercial y una marca registrada pueden
coexistir si los titulares respectivos se encuentran
operando en d&mbitos geograficos distintos y no hay
riesgo de confusion entre ambos signos distintivos.
En caso de expansion territorial de las respectivas
actividades econdmicas, los mencionados titulares
pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual
debe prever la inclusion de clausulas que permitan
diferenciar claramente los signos en conflicto.

El registro del nombre comercial. La nulidad de registro
de un nombre comercial®®

El registro del nombre comercial

En la préctica las oficinas nacionales competentes de los
paises miembros de la subregién andina y en virtud de lo
establecido en el Articulo 193 de la Decision 486 optan por
proteger al nombre comercial a través de un registro o
deposito. Esta facultad administrativa de las oficinas
nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho
exclusivo del nombre comercial que radica en los dos
siguientes aspectos:
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Esta seccion ha sido extraida de las paginas 10 a 13 de la Interpretacion
Prejudicial N° 81-1P-2017 de fecha 16 de julio de 2018 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 44 a 47 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3376 del 17 de setiembre de 2018. Se ha
editado los parrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 de las paginas 10, 11
y 12 de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las
notas a pie de pagina 14 del parrafo 3.9 y 15 del parrafo 3.10 de la pagina 12
de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 175-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203376.pdf

217


http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203376.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203376.pdf

34.2.

34.3.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

i)  Que el registro o depoésito tendrd un caracter
declarativo.

i) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial
se adquiere a partir del primer uso en el comercio.

Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de
esta facultad administrativa, también prevé una especie de
condiciones de registrabilidad que deberan considerarse si
se procede a realizar el registro de un nombre comercial;
asi, el Articulo 194 de la Decision 486 sefiala que no podra
registrarse como nombre comercial un signo que esté
comprendido dentro de las siguientes causales:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo
contrario a la moral o al orden publico;

b)  cuando su uso sea susceptible de causar confusion en
los medios comerciales 0 en el publico sobre la
identidad, la naturaleza, las actividades, el giro
comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o
establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en
los medios comerciales 0 en el publico sobre la
procedencia empresarial, el origen u otras
caracteristicas de los productos o servicios que la
empresa produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre
comercial anterior.

El Articulo 195 de la norma precitada establece también que
estas condiciones deberan ser examinadas por la oficina
nacional competente de forma obligatoria.

Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la
Decision 486, las oficinas nacionales competentes pueden
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34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

otorgar un registro de nombre comercial que asimismo
puede ser objeto de una de las formas de extincién de
registro establecidas para las marcas; asi, por ejemplo, una
forma de extincion del derecho sobre un nombre comercial,
a pesar de no estar regulado de manera taxativa, es la accion
de nulidad, la cual puede invocarse a través de los recursos
administrativos en fase nacional y supletoriamente en las
disposiciones aplicables a las marcas.

La nulidad de registro de un nombre comercial

La norma andina, en materia de signos distintivos plantea
las distintas modalidades a través de las cuales podria
extinguirse un derecho de propiedad industrial y entre estas
se encuentran la accion de cancelacion, la renuncia, la
nulidad y la caducidad del registro. El Tribunal sobre estas
figuras juridicas ha planteado la respectiva interpretacion.

Respecto de la nulidad del registro, partiendo de la
naturaleza procedimental para la concesion de un signo
distintivo registrado como marca, el Capitulo VII de la
Decision 486 establece claramente cuéales son las
condiciones para nulidad absoluta o relativa de un registro.

Haciendo un andlisis teleol6gico de la norma andina de
propiedad industrial, esta busca establecer ciertos
parametros comunes para todos los tipos de signos
distintivos?®, haciendo las respectivas consideraciones para
cada tipo de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, es
importante sefialar que la normativa andina si prevé de
forma mas amplia los aspectos procedimentales en el Titulo
VI destinado a las marcas y para los otros tipos de signos
distintivos se establecen las remisiones pertinentes sobre
aspectos procedimentales.

Si bien no se ha establecido de forma taxativa en el Titulo
X de la Decision 486 la nulidad de un nombre comercial, es

299

Nombres comerciales, marcas colectivas, de certificacion, indicaciones
geogréficas, lemas comerciales, etc.
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un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre
comercial es probable que se llegue anular el mismo por la
posible violacion de un aspecto normativo, partiendo del
hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que
este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto
de los recursos administrativos pertinentes que cada
legislacion nacional establezca.

Siendo ello asi, ¢cual seria la motivacion para anular el
registro de un nombre comercial? En principio y tal como
se sefialo en parrafos precedentes, el derecho de un nombre
comercial nace a partir de su primer uso en el mercado y
termina cuando cesa el uso del mismo o cesan las
actividades identificadas por el nombre comercial. Sin
embargo, si un pais miembro, en virtud de lo establecido en
el Articulo 193 de la Decision 486, decide adoptar la
modalidad de registro, la autoridad nacional competente
debe seguir el examen pertinente establecido en los
Articulos 194 y 195 de la Decision 486. Por lo tanto, si se
otorgd el registro de un nombre comercial®®, sin considerar
las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma
andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del
registro de un nombre comercial la oficina nacional
competente debe aplicar lo establecido en los Articulos 194
y 195 de la Decision 486, asi como su Articulo 1723 en lo

300
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Que otorga una proteccion en el &mbito nacional del pais miembro en cual se
solicitd.

El Articulo 172 de la Decision 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad
relativa de registro:

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, estd concebida para la
proteccion del ordenamiento juridico y no de un tercero determinado, en la
medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier
momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse
concedido en contravencion de alguna de las causales establecidas en el
primer parrafo del Articulo 134 o del Articulo 135 de la Decision 486.

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero
determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se
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35.

35.1.

que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre
comercial, sin  perjuicio de que los aspectos
procedimentales del trdmite de nulidad se encuentren
regulados por la legislacion interna en virtud del principio
de complemento indispensable.

Apartado V
Rotulos o ensefias
La ensefia comercial y su &mbito de proteccion3%?
El Articulo 200 de la Decision 486%%° desarrolla la

proteccion que se debe dar a la ensefia comercial y de esta
manera se entiende que dicha proteccion se regira por las

302
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configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravencion
de alguna de las causales establecidas en el Articulo 136 de la Decisién 486
0 cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo
de prescripcion de la accion es de 5 afios, contados desde la fecha de
concesion del registro impugnado.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la
autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial
para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho
fundamental del debido proceso.

Tal como lo prevé el tercer parrafo del Articulo 172 de la Decision 486, las
acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que
pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios
conforme lo contemple la legislacion nacional de cada pais miembro.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 11 y 12 de la Interpretacion
Prejudicial N° 175-1P-2016 del 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo
R. Gémez Apac), que constan en las paginas 48 y 49 de la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3000 del 26 de abril de 2017.

La Interpretacion Prejudicial N° 175-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3000.pdf

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. —
“Articulo 200.- La proteccion y depdsito de los rotulos o ensefias se regira por

las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas
nacionales de cada Pais Miembro.”
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disposiciones relativas al nombre comercial, lo que
significa que:

- Para que una ensefia comercial sea protegida, no es
necesario su registro, sino la prueba de su uso real,
efectivo y constante en el comercio, antes de la
solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la
alega.

- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al
registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera
causar riesgo de confusién y/o de asociacion con su
ensefia comercial protegida en el publico
consumidor.

Cabe sefialar que si bien la Decision 486 no contiene una
definicion de ensefia comercial, este concepto se encuentra
intimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya
definicion se encuentra en el Articulo 190 de la referida
Decisidn, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras
gue el nombre comercial constituye una nocion global que
es empleada para identificar al empresario en el mercado,
la actividad econdmica del empresario o el establecimiento
del empresario, la ensefia comercial identifica Unicamente
al establecimiento, consistiendo en la expresion distintiva
contenida en el rétulo o letrero que es perceptible a la vista
por los consumidores.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el
mismo rotulo o letrero, y los consumidores pueden
identificar a todos esos establecimientos como
pertenecientes a un mismo empresario. La ensefia comercial
es la expresion distintiva contenida en el rétulo o letrero de
cada establecimiento. EI nombre comercial, en cambio, es
lo que los consumidores aprecian en conjunto: al
empresario, su actividad econdémica y sus establecimientos.
El nombre comercial es el vehiculo que permite a los
consumidores identificar a un empresario determinado, y lo
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36.

36.1.

36.2.

que él representa, en el mercado. Respecto del nombre
comercial, en algunos casos los consumidores privilegiaran
en su proceso cognitivo de identificacion (individualizacién
del empresario) la actividad econdmica, y en otros lo que
privilegiaran serd al establecimiento. Es por ello que el
Articulo 190 de la Decision 486 establece que el nombre
comercial es el signo que identifica a un empresario, una
actividad econdmica o un establecimiento.

Apartado VI
Signos distintivos notoriamente conocidos

La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su
prueba3®*

Definicién

La Decision 486 le dedica al tema de los signos
notoriamente conocidos un acépite especial distinguido en
el Titulo XI1, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen
la regulacion de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Articulo 224 de la Decision 486 determina el
entendimiento que debe darse al signo distintivo
notoriamente conocido en los siguientes términos:

304

Esta seccion ha sido extraida de los parrafos 2.2 a 25y 2.12 a 2.16 de las
paginas 7 a10y 12 a 14 de la Interpretacion Prejudicial N° 49-1P-2018 de fecha
7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. GOmez Apac), que
constan en las paginas 31 a 34 y 36 a 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018.

Se ha editado los parrafos 2.2 y 2.14 de las paginas 7 y 13 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 12
del parrafo 2.5 y 17 del parrafo 2.14 de las paginas 9 y 13 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 49-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203

388.pdf
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“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido
el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais
Miembro por el sector pertinente, independientemente de
la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.”

De la anterior definicion se pueden desprender las
siguientes caracteristicas:

a)  Paraque un signo se considere como notorio debe ser
conocido por el sector pertinente.3%®

b)  Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los
Paises Miembros.

c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier
medio.

La marca notoria y su relacion con los principios de
especialidad, territorialidad, registral y uso real y
efectivo, asi como su diferenciacion con la marca
renombrada

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la
Decision 486, la marca notoria es conocida por el sector
pertinente; esto es, por los consumidores reales o
potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique; las personas que participan en los canales de
distribucion o comercializacion del tipo de productos o
servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales
gue actlan en giros relativos al tipo de establecimiento,

305

El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de
referencia, a saber:

a)

b)

c)

Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios
a los que se aplique.

Las personas que participan en los canales de distribucion o
comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

Los circulos empresariales que actlan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
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actividad, productos o servicios a los que se aplique.®®

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector
pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros
sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la
Decision 486 de la marca renombrada. La primera es
conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida
mas alla del sector pertinente3’.

La marca notoria regulada en la Decision 486, a la que
podemos Ilamar marca notoria andina, es aquella que es
notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad
Andina, e independientemente de si su titular es nacional o
extranjero. Basta que sea notoria en un pais miembro para
que reciba una proteccién especial en los otros tres paises
miembros. La marca renombrada, por su parte, no se
encuentra regulada por la Decision 486, pero por su
naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro paises
miembros.

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca
renombrada rompen los principios de territorialidad,
principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase
de marcas obtienen proteccion en un pais miembro de la
Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ese pais miembro®®. Ambas también rompen el
principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La
marca renombrada rompe el principio de especialidad de
modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos
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Articulo 230 de la Decision 486.

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google,
etc.) es conocida practicamente por casi todo el publico en general, por
diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por
aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio
identificado por la marca renombrada.

Para recibir la proteccion, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro
de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere
que la marca es renombrada.

225



Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

los productos o servicios. La marca notoria regulada en la
Decision 486 rompe el principio de especialidad en forma
relativa, de modo que es protegida respecto de productos o
servicios idénticos, similares y conexos y también respecto
de aquellos productos o servicios diferentes que se
encuentran dentro del sector pertinente3®°.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en
la Decision 486 y la marca renombrada es lo referido a su
prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de
conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la
Decision 486. La marca renombrada, en cambio, no
necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general
del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los
“hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren
actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son
objeto de prueba.3*

La marca notoria extracomunitaria®®' no rompe los
principios de especialidad, territorialidad, principio
registral y uso real y efectivo.3*?
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La marca notoria regulada en la Decision 486 es protegida respecto de aquellos
productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente
con la finalidad de evitar la dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial
0 publicitario de la marca notoria (riesgo de dilucion), asi como evitar el
aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi todos, también
es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es
renombrada, deberd permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algln
pais de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Articulo
228 de la Decision 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.
La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad
Andina, estd supeditada a los principios de territorialidad, especialidad,

principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de
origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un pais
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36.5.

36.6.

36.7.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en
ningun caso se otorgara el registro marcario de un signo
distintivo si el solicitante actda de mala fe, si el propdsito
de dicho registro es restringir la libre competencia o si
subyace a su solicitud un acto de competencia desleal,
situaciones que deberan estar debidamente probadas.

La cancelacion por falta de uso y la prueba del uso
tratdndose de marcas renombradas y notorias

En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca
renombrada®'® como la marca notoria regulada en la
Decision 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por
lo que la figura de la cancelacion por falta de uso, asi como
la prueba del uso, requieren una modulacién importante en
lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decision 486 son protegidas en un pais miembro asi no
estén registradas ni sean usadas en dicho pais, con mayor
razén deben ser protegidas si han sido registradas pero no
son usadas en el referido pais. La diferencia esta en que
tratandose de la marca renombrada, la proteccion opera
respecto de todos los productos o servicios. En cambio,
tratandose de la marca notoria regulada en la Decision 486,
la proteccidn opera respecto de los productos o servicios
idénticos, similares y conexos y también respecto de
aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran
dentro del sector pertinente.

Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacion por
falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede

313

miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicacion
de los principios de territorialidad y especialidad debera analizar el caso en
concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal 0 &nimo
de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podra impedir
el registro de un signo sobre la base, Gnicamente, de que la marca es notoria
fuera del territorio comunitario andino.

Que expresamente no se encuentra regulada en la Decision 486.

227



Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

operar de la misma manera tratandose de la marca
renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de
cancelacion por el solo hecho de que la marca renombrada
(o la marca notoria regulada en la Decisién 486) no esta
siendo usada en el pais miembro de la Comunidad Andina
donde se pide su cancelacion.3*

314

Como afirma Gustavo Ledn y Le6n: “Aunque la normativa comunitaria andina
no trae alguna disposicion especifica que regule el asunto, de una
interpretacién sistematica y teleoldgica de la norma se puede concluir con
meridiana claridad que la marca notoria estd exceptuada de la carga de uso
impuesta para el resto de los signos distintivos.” (Gustavo Arturo Leony Ledn
Durén, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Andlisis y comentarios,
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469)
a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento.

“...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en
el pais, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo
anterior daria pie para afirmar que su proteccion, que deriva de la calidad de
notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el pais (...) En este orden de
ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de
cancelacion por falta de uso, en virtud de la proteccion excepcional que le
confiere la Decisidn 486540.”

“540  Metke Mendez, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina”’, en Revista de
Estudios Sociojuridicos, Bogota, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a
diciembre de 2007, pp. 106 y 107.”

“Si bien es suficiente para legitimar la intervencion dentro de esta accion el
presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende
su cancelacion, esta es una figura juridica aplicable a las marcas comunes,
mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaria a que
cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y
difusién que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo
mas especificos, quien se veria afectado con dicha conducta es el puablico
consumidor, pues este esta acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del
producto que adquiere y que estd identificado con la marca de su
preferencia®.”

«%41 Torres Salinas, Carlos. ““;Cabe la cancelacién de registro por falta de
uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de
ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco
de Quito, Ecuador, publicacion Semestral, Enero de 2013, p. 8.”
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37.

37.1.

37.2.

Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no
necesita ser usada en el pais miembro donde, estando
registrada, se pide su cancelacion, su titular si debe acreditar
la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los
otros paises miembros de la Comunidad Andina.

Los nombres de dominio y su relacion con los derechos
de propiedad industrial®®

El nombre de dominio

El nombre de dominio es la direccion de un sitio en internet
escrita a través de letras, palabras, numeros, etc., de facil
recordacion. Su objetivo es permitir al usuario localizar con
facilidad una pagina web en la red. EI nombre de dominio
www.tribunalandino.org.ec es la direccién de la pagina web
del Tribunal. En este ejemplo, el dominio propiamente
dicho o segmento identificador es “tribunalandino”. Este es
el que generalmente proporciona informacién sobre quién
es la persona o entidad que administra o es titular del sitio
de internet. EI nombre de dominio no tiene una limitacion
territorial.

Conflictos entre signos distintivos notoriamente
conocidos y nhombres de dominio

El Articulo 233 de la Decisidn 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente

315

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 16 a 21 de la Interpretacion
Prejudicial N° 578-1P-2016 del 14 de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 17 a 22 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3565 del 19 de marzo de 2019.

Se ha editado los parrafos 2.2 y 2.10 de las paginas 16 y 20 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 16
y 17 del pérrafo 2.7 de la pagina 18 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 578-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203565.pdf
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conocido se hubiese inscrito indebidamente en el Pais
Miembro como parte de un nombre de dominio o de una
direccion de correo electronico por un tercero no
autorizado, a pedido del titular o legitimo poseedor de ese
signo la_autoridad nacional competente ordenara la
cancelacion o la_modificacion de la inscripcion del
nombre de dominio o direccion de correo electronico,
siempre que el uso de ese nombre o direccion fuese
susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en
el primer y segundo parrafos del articulo 226.”

(Enfasis y negrillas agregadas).

Conforme a dicho articulo, el titular de un signo
notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad
nacional competente la cancelacion o modificacién de la
inscripcion del nombre de dominio o direccion de correo
electronico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible
de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los
siguientes efectos:

“Articulo 226.- Constituird uso no autorizado del signo
distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o una reproduccion,
imitacién, traduccion o transliteracion del signo,
susceptibles de crear confusion, en relacion con
establecimientos, actividades, productos o servicios
idénticos o similares a los que se aplique.

También constituird uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o
en una parte esencial, o de una reproduccion, imitacion,
traduccion o transliteracion del signo, aun respecto de
establecimientos, actividades, productos o servicios
diferentes a los que se aplica el signo notoriamente
conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese
causar alguno de los efectos siguientes:

a)  riesgo de confusion o de asociacion con el titular

del signo, o con sus establecimientos, actividades,
productos o servicios;
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37.4.

37.5.

37.6.

b)  dafio econémico o comercial injusto al titular del
signo por razon de una dilucién de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del
signo; o,

c)  aprovechamiento injusto del prestigio o del
renombre del signo.

El uso podra verificarse a traves de cualquier medio de
comunicacion, incluyendo los electrénicos.”

Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un
signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de
una marca notoria) pueda obtener la cancelacion o
modificacion del registro de un nombre de dominio o una
direccidn de correo electronico que pudiere causar riesgo de
confusion o de asociacién con el titular del signo notorio o
con sus actividades, establecimientos, productos o
servicios; dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario del signo notorio; o
aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.

A contrario sensu, es totalmente viable que quien tenga
derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente
conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.

En la practica los nombres de dominio establecen una
vinculacion entre el Internet y un sujeto, asi como entre este
sujeto y la actividad econdmica o empresarial a que se
refiere el contenido del Internet en cuestion y a su vez entre
este sujeto y el Internet como lugar de contratacion de las
presentaciones alli ofrecidas. En este sentido, los nombres
de dominio pueden ser considerados como signos
distintivos sui generis atipicos®® que, en atencion al

316

En el mismo sentido, Gustavo Arturo Ledn y Leodn sefiala lo siguiente:

“...la naturaleza juridica del nombre de dominio en el ambito del
comercio de bienes y servicios es la de un signo distintivo atipico no
solamente por servir para indicar el origen empresarial de los bienes
o servicios ofertados por su titular, sino también porque en muchas
ocasiones los productos o servicios constituye el propio contenido que
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contenido que en Internet identifican, pueden participar de
la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los
rétulos de establecimiento (ensefia comercial)®!’.

Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o
conflictos que se pueden presentar entre el nombre de
dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos,
este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes
criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades
nacionales de propiedad industrial:

a)

Criterios conducentes a determinar la existencia de un
eventual conflicto entre un nombre de dominio y un
signo notoriamente conocido:

a.1) Siel nombre de dominio esté inscrito en el pais
miembro de la Comunidad Andina.

a.2) Si el nombre de dominio se encuentra
relacionado con una actividad econémica o
empresarial y con los bienes o servicios

317

es ofrecido y puesto en la red como ocurre, por ejemplo con las bases
de datos, los catalogos de produccion ofrecidos en linea, las
publicaciones electronicas las herramientas de busqueda, etc....”
(Gustavo Arturo Leon y Ledn Durdn, Derecho de Marcas en la
Comunidad Andina - Andlisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima,
2015, p. 736.)

De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que:

“...al analizar el fenomeno de los nombres de dominio podemos estimar
que estamos ante un nuevo signo distintivo (...) de caracter atipico o sui
generis (...), un cuasi signo distintivo (...) 0 una nueva forma de
propiedad industrial...” (Isabel Ramos Herranz, Marcas versus
Nombres de Dominio en Internet, lustel, Madrid, 2004, pp. 79-81.)

José Massaguer, Conflictos de marcas en Internet, en “Thémis - Revista de
Derecho”, Pontificia Universidad Catélica del Per(, N° 39, Lima, 1999, p.
415. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view
/10441/10904 (visitado el 15 de agosto de 2019)
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b)

a.3)

a.4)

vinculados a dicha actividad!é.

Si el nombre de dominio es susceptible de
generar riesgo de confusién, asociacion,
dilucién, aprovechamiento injusto de la
reputacion ajena o uso parasitario®°,

Si los productos o servicios relacionados con el
nombre de dominio son idénticos, similares o
conexos a los productos o servicios
distinguidos por el signo  distintivo
notoriamente conocido, y también respecto de
aquellos productos o servicios diferentes que se
encuentran dentro del sector pertinente32°.

Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto
entre un nombre de dominio y un signo notoriamente
conocido:

b.1)

b.2)

Si los derechos sobre un signo distintivo
notoriamente conocido son anteriores a la
inscripcion o adquisicién del nombre de
dominio, prevalecera el primero.

Si la inscripcion o adquisicion del nombre de
dominio es anterior al reconocimiento de los
derechos sobre un signo distintivo notoriamente
conocido, la autoridad nacional competente
podra analizar los siguientes aspectos:

b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no
tiene un derecho subjetivo o interés
legitimo respecto del nombre de

318

319

320

Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como
signo distintivo atipico o sui generis; o que el nombre de dominio cumple la
funcionalidad del nombre comercial y la ensefia comercial.

Este criterio no sera aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

Este criterio no seré aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.
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dominio.

b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestion ha

sido inscrito o utilizado de mala
fe321322

Los criterios antes mencionados, segun corresponda,
pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados
a la determinacion de actos de competencia desleal, tales
como los siguientes:

a)  Que el registro o adquisicion del nombre de dominio
tenga como finalidad obstaculizar la actividad
comercial de un competidor.

b)  Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular
busque atraer a usuarios de internet a su pagina web
0 a otros sitios en linea, mediante la confusion con un
signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a
entender que el signo distintivo patrocina o0 se
encuentra vinculado a los productos o servicios
ofrecidos en la pagina web.

En virtud del principio del complemento indispensable, la
legislacién nacional de los paises miembros puede regular
lo relativo a las medidas correctivas pertinentes®? que
puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial

321

322

323

Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del
registro o adquisicion del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o
cesion al titular de la marca registrada o del nombre comercial, 0 a un tercero
competidor de aqueél.

En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe
recae en el titular del nombre de dominio.

En virtud del complemento indispensable, la legislacion interna de los paises
miembros puede establecer como medidas correctivas para la solucién de un
eventual conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente
conocidos, entre otras, la cancelacion, modificacion o inclusive la transferencia
del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, asi como
establecer la tipificacion de medidas cautelares tendientes a asegurar el
pronunciamiento final correspondiente.

234



Capitulo | — Propiedad intelectual

37.10.

37.11.

38.

cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de
dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no
ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u
otros signos distintivos

La Decisién 486 no contiene disposicion alguna que
enuncie el tramite que podria iniciar el titular de una marca,
nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su
uso indebido a través de un nombre de dominio. En ese
sentido, en aplicacion del principio de complemento
indispensable se debera analizar en cada caso cudl seria el
tramite interno que se puede seguir; o, en su defecto,
verificar las posibilidades que brindan algunas
organizaciones internacionales especializadas en la materia
para solucionar este tipo de controversias.

No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de
dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre
comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual
contexto, en el que el nombre de dominio podria constituir
la identidad comercial de los agentes econdmicos en el
mercado virtual. De esta manera, la autoridad nacional
competente podra tomar en cuenta de modo orientativo los
criterios no taxativos establecidos en los parrafos 37.7, 37.8
y 39.9 precedentes, segn corresponda y en cuanto fuere
aplicable, para resolver los conflictos que se puedan
suscitar.

Apartado VII
Acciones por infraccion de derechos

Naturaleza de la responsabilidad por infraccion
marcaria3?

324

Esta seccidn ha sido extraida de la respuesta a la pregunta 4.1 formulada por el

consultante en las paginas 13, 14 y 15 de la Interpretacion Prejudicial

N° 367-1P-2017 del 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R.
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Para verificar la existencia de una infraccion al derecho
marcario, la autoridad competente debe analizar el hecho
denunciado o demandado en su integridad, apreciando
todas las circunstancias, conductas y relaciones que dan
contexto al referido hecho.

El Articulo 155 de la Decision 486 establece el derecho del
titular de una marca consistente en “impedir” a terceros la
realizacion de determinadas acciones, las cuales configuran
a su vez supuestos de hecho de una presunta infraccion al
derecho marcario. En concordancia con ello, el Articulo
238 de la misma Decision menciona que la accion por
infraccion puede ser entablada por el titular del derecho
marcario y, si la legislacion del pais miembro lo permite, la
autoridad nacional competente podra iniciarla de oficio.

En el contexto de las normas antes referidas, la autoridad
consultante pregunta sobre la naturaleza de la
responsabilidad, al calificar un acto como infraccion a los
derechos de la propiedad industrial.

Sobre el particular, la responsabilidad en materia de
derechos marcarios fue objeto de analisis, en la
Interpretacion Prejudicial 339-1P-2015 del 18 de agosto de
2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2814 del 28 de setiembre de 2016, en la que
el TICA sefiald lo siguiente:

GoOmez Apac), que a su vez constan en las paginas 14, 15 y 16 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3262 del 23 de marzo de 2018. Se ha
editado el cuarto parrafo de la respuesta a la pregunta formulada por el
consultante, el cual consta en la pagina 13 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial.

El consultante preguntd lo siguiente: “;Cudl es la naturaleza de la
responsabilidad al calificar un acto como infraccion a los derechos de la
propiedad industrial sobre una marca?”

La Interpretacion Prejudicial N° 367-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3262.pdf
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38.5.

38.6.

38.7.

“...Para responder a la siguiente pregunta de la Corte
Consultante, es de advertir que el acto descrito en el literal
d) del articulo 155 como constitutivo de infraccion
marcaria, no exige de ninguna calificacion especial
subjetiva acerca de la intencionalidad del sujeto que usa
en el comercio un signo idéntico o similar. En
consecuencia, basta para perfeccionarla, la ejecucion del
supuesto de hecho alli previsto, es decir, simplemente se
debe calificar para el efecto, el ‘uso en el comercio’ de
conformidad con las caracteristicas ya analizadas.

Por lo tanto, el aspecto subjetivo del Dolo y de la Culpa
propios en el régimen de responsabilidad civil o penal no
tendrian una aplicacion directa en los casos de infraccién
de propiedad industrial, en cuyos eventos es aplicable la
responsabilidad objetiva.”

Continuando con el desarrollo jurisprudencial, resulta
pertinente explicar en esta oportunidad, que no solo la
conducta establecida en el Literal d) del Articulo 155 de la
Decision 486, sino todas las conductas sefialadas en los
demas literales del referido articulo, en lo vinculado a las
marcas, deben ser apreciadas bajo un enfoque de
responsabilidad objetiva.

En tal sentido, e independientemente de si la accion por
infraccion del derecho marcario se conduce a través de un
procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional,
la autoridad competente debe aplicar el criterio de la
responsabilidad objetiva, al momento de verificar si la
conducta denunciada o demandada constituye uno 0 mas de
los supuestos de hecho previstos en el Articulo 155 de la
Decision.

Dado que la responsabilidad por la infraccion del derecho
marcario es objetiva, la autoridad administrativa o
jurisdiccional que esta conociendo la denuncia o demanda,
no necesita demostrar que el investigado ha actuado con
dolo o culpa para acreditar la existencia de la infraccién,
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sino que bastaria con verificar que la conducta del
investigado encaja en uno o0 mas de los supuestos de hecho,
de los tipos infractores previstos en la norma antes citada.

En consecuencia, las Unicas eximentes en la determinacion
de la responsabilidad por infraccion marcaria son: el caso
fortuito, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y
determinante de un tercero®”®, los cuales tienen que ser
imprevisibles e irresistibles. La autoridad nacional
competente no tiene la obligacion de entrar a analizar si el
investigado actu6 con dolo o culpa en la realizacién de la
conducta sefialada en la norma referenciada para la
existencia de la imputacion, limitandose a la verificacién
del nexo causal.

Los supuestos de infraccion marcaria previstos en el
Articulo 155 de la Decision 486. Los plazos de
prescripcion de la accion por infraccion de derechos de
propiedad industrial3?®

El objeto de una accion por infraccion de derechos es
precautelar los derechos de propiedad industrial y, en

325

326

Se agrega lo referido al hecho exclusivo y determinante de un tercero, pese a
no recogerlo de modo expreso la Decision 486, debido a que dicho eximente
de responsabilidad es propio de cualquier escenario de fractura del nexo causal,
lo que es aplicable tanto en la responsabilidad civil como en la administrativa.

Los péarrafos 39.1 a 39.20 y 39.23 a 39.52 de esta seccion han sido extraidos de
las paginas 4 a 16 de la Interpretacion Prejudicial N° 251-1P-2018 de fecha 3
de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que
constan en las paginas 41 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3504 del 1 de febrero de 2019. Se ha editado los parrafos 1.4, 1.5, 1.7, 1.24,
1.27, 1.46 y 1.49 de las péginas 5, 7, 11, 12, 15 y 16 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 4 del parrafo 1.1, 5 del parrafo
1.4, 6 del parrafo 1.6, 7 del parrafo 1.7, 8 del parrafo 1.8, 9 del parrafo 1.19, 10
del parrafo 1.22, 11 del parrafo 1.23, 12 del parrafo 1.26 y 13 del parrafo 1.29
de las paginas 4 a 12 de la referida Interpretacion Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina contenidas en los parrafos

39.4,39.5, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16, 39.17, 39.20,
39.23 (segunda), 39.26, 39.27 (segunda), 39.28, 39.29, 39.30 (segunda), 39.31,
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39.2.

consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente
un pronunciamiento en el que se determine la existencia o
no de infraccion contra las marcas u otros signos que
motivan la accion y, de ser el caso, la adopcion de ciertas
medidas para el efecto.?’

El Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

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

a)  aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico o semejante sobre productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas,

327

39.32, 39.33, 39.34, 39.35, 39.36, 39.37, 39.38, 39.40, 39.41, 39.42, 39.43,
39.44, 39.45 y 39.46 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 251-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203504

-pdf

Los parrafos 39.21 y 39.22 de esta seccion han sido extraidos de la pagina 13
de la Interpretacién Prejudicial N° 141-1P-2018 de fecha 3 de junio de 2019
(Magistrado Ponente: Herndn Romero Zambrano), que consta en la pagina 26
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3714 del 7 de agosto de 2019.
Se ha editado el primer y segundo péarrafo de la respuesta a la pregunta 3.3 de
la pagina 13 de la referida Interpretacion Prejudicial. El consultante pregunté
lo siguiente: “¢ De qué [sic] mecanismos debi6 utilizar la Autoridad Nacional
para comprobar que los empaques fueron cambiados, modificados o
adulterados?”

La Interpretacion Prejudicial N° 141-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203714

odf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 263-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de
abril de 2016.
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b)

c)

d)

f)
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embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

suprimir o modificar la marca con fines
comerciales, después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o0 acondicionamientos de tales
productos;

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

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

usar en el comercio un signo idéntico o similar a
una marca notoriamente conocida respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un dafio
econémico o comercial injusto por razén de una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial
0 publicitario de la marca, o por razén de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
o de su titular;

usar publicamente un signo idéntico o similar a una
marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial
o0 publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio.”
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39.3.

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

caracteristicas:

a)

b)

-328

Sujetos activos: personas que pueden interponer la

accion:

(i)

(i)

El titular del derecho protegido. El titular
puede ser una persona natural o juridica. Si
existen varios titulares, salvo pacto en
contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la
accion sin el consentimiento de los demas.

El Estado. Si la legislacion interna lo permite,
las autoridades competentes de los paises
miembros pueden iniciar de oficio la accion por
infraccién de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la

accion:

(i)

(i)

Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad
industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda, de
manera inminente, infringir los derechos de
propiedad industrial. Esta es una disposicién
preventiva, pues no es necesario que la
infraccién se verifique, sino que basta que
exista la posibilidad inminente de que se
configure una infraccion a los referidos
derechos.

328

Ver Interpretacién Prejudicial N° 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio
de 2016.

241



39.4.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

El Literal a) del Articulo 155 de la Decisién 486, especifico
para la identificacion de productos o servicios en el mercado,
plantea tres supuestos de aplicacién que a continuacion se

sefialan:3%°

- Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo
distintivo idéntico o semejante sobre productos para
los cuales se ha registrado la marca.

- Supuesto 11: aplicar o colocar la marca o un signo
distintivo idéntico o semejante sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales esta se ha
registrado.

- Supuesto I11: aplicar o colocar la marca o un signo
distintivo idéntico o semejante sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales

productos.
Sul_eto Sujeto pasivo Resumen del
activo supuesto
Aplica o coloca | Marca protegida para
Es titular de | la marca o signo | productos aplicada o
Supuesto | una  marca | idéntico 0 | colocada con una
| que distingue | semejante marca o signo idéntico
productos. directamente 0 semejante sobre
sobre productos. | productos.
Aplica o coloca | Marca protegida para
la marca o signo | servicios aplicada o
. idéntico 0 | colocada con una
Es titular de - . S
semejante sobre | marca o signo idéntico
Supuesto | una  marca .
L productos 0 semejante sobre
1 que distingue | . :
S vinculados a los | productos vinculados
Servicios. . "
servicios que | a los servicios que
distingue la | distingue la marca
marca protegida. | protegida.

329

De modo referencial, ver la Interpretacion Prejudicial N° 359-1P-2017 de fecha
15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3266 del 2 de abril de 2018.

242




Capitulo | — Propiedad intelectual

39.5.

Aplica o coloca | Marca protegida para
la marca o signo | productos o servicios

Es titular de | idéntico o | aplicada o colocada
una marca | semejante sobre | con una marca o signo

Supuesto . C -
m que distingue | envases, idéntico o semejante
productos 0 | envolturas, sobre envases,
servicios. embalajes 0 | envolturas, embalajes

acondicionamien | o acondicionamientos
tos de productos. | de productos.

Resulta necesario indicar que se entiende por
acondicionamiento la forma cémo los productos son
empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o
expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un
producto  para  su  comercializacion3®.  Asi,
acondicionamiento es un término tan amplio que abarca
diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los
productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o
exponerlos al publico consumidor, como por ejemplo a
través de las gondolas de los supermercados, mostradores,
vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los
productos al consumidor en los puntos de venta.3!

330

331

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion
de acondicionar:

“1. tr. Dar cierta condicién o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las
calzadas.

3. tr. climatizar.

4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.
5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.
6. prnl. Adquirir cierta condicidn o calidad.”

Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo (visitado el 12 de noviembre de
2018)

Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de
febrero de 2019. Ademés, de modo referencial, ver la Interpretacion Prejudicial
N° 425-1P-2017 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3312 del 11 de junio de 2018.
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Posiblemente el acto emblematico del derecho exclusivo
sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad
del titular de la marca registrada de impedir a cualquier
tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de
confusion para distinguir productos iguales o relacionados
con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su
consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o
similar a la marca registrada puede constituir un mero acto
preparatorio de la infraccion, puesto que esta Unicamente se
consuma con el uso indebido de la marca en el comercio,
con lo que la norma pretende otorgar la mas amplia
cobertura a la proteccion del bien juridico protegido, sin
necesidad de requerirse que el infractor obtenga un
provecho econdémico por su acto ilicito.3?

El Literal b) del Articulo 155 de la Decision 486 es
especifico para la supresion o modificacién de la marca con
fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos
de aplicacién que a continuacion se sefialan:

- Supuesto I: suprimir o modificar la marca con fines
comerciales después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca.

- Supuesto I1: suprimir o modificar la marca con fines
comerciales después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos vinculados a los
servicios para los cuales ésta se ha registrado.

- Supuesto I1: suprimir o modificar la marca con fines
comerciales después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos.

332

Gustavo Arturo Ledn y Ledn Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad
Andina - Analisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.
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39.8.

Sujeto Suieto pasivo Resumen del
activo Jetop supuesto
Suprime 0 .
prin .. | Marca protegida para
modifica después .
. supresiones ]
de que se hubiese A
. : modificaciones
Es titular de | aplicado 0 .
después de  que
Supuesto | una  marca | colocado la - . .
L . hubiese sido aplicada
| que distingue | marca 0 signo
S o colocada con una
productos. idéntico 0 : N
- marca o signo idéntico
semejante .
- 0 semejante sobre
directamente
productos.
sobre productos.
Suprime 0 .
prin .. | Marca protegida para
modifica después supresiones o
de que se hubiese prestone
: modificaciones
aplicado © | después  de ue
. colocado la P . 4
Es titular de - hubiese sido aplicada
marca 0 signo
Supuesto | una  marca idéntico ol© colocada con una
1 que distingue - marca 0 signo idéntico
servicios semejante - sobre 0 semejante sobre
' productos J
. envases, envolturas,
vinculados a los embalaies o
servicios que A .
- acondicionamientos
distingue la
. de productos.
marca protegida.
Suprime 0
modifica la | Marca protegida para
marca  después | supresiones 0
de que hubiese | modificaciones
. sido aplicada o | después  de ue
Es titular de P P . 4
una  marca colocada la | hubiese sido aplicada
Supuesto - marca 0 signo | o colocada con una
que distingue | . - . : N
i roductos o idéntico 0 | marca o signo idéntico
produc semejante sobre | 0 semejante  sobre
servicios.
envases, envases, envolturas,
envolturas, embalajes 0
embalajes 0 | acondicionamientos
acondicionamien | de productos.
tos de productos.

En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que
afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero tambien al
consumidor. La supresion, modificacién o alteracion de la
marca colocada en el producto o sobre sus envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los
valores inmateriales que estan inmersos en ella (reputacion,
prestigio, goodwill) y su garantia de calidad que
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corresponden al titular de la marca, y también desorienta al
consumidor respecto del origen de los productos para los
cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados
a los servicios para los cuales esta se ha registrado®®,

Del Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486 se
advierte que para la aplicacion del referido supuesto
normativo deben verificarse las siguientes condiciones:33

- Que la marca del titular esté “reproducida” en
etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales.

- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas,
envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una
marca persiga a quien, sin su autorizacion, realice la
fabricacion de etiquetas, envases, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como a
quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien
comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.33

La comercializacion a que se refiere dicho literal no es la
comercializacién del producto final, sino la comercializacién
de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o
reproduciendo la marca registrada.®®

A modo de ejemplo, la fabricacion indebida de etiquetas,
chapas y botellas vacias con la reproduccién de una marca
protegida para distinguir gaseosas, asi como la
comercializacion de estos materiales, constituirian una clara

333

334

335

336

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de
febrero de 2019.

Ibidem.

Ibidem.
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39.13.

39.14.

39.15.

infraccion al Literal c) del Articulo 155 de la Decision 486;
no obstante, la comercializacion del producto final (la
botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se
encontraria contemplado en el supuesto anterior, sino en el
Literal d) del mismo articulo.®*’

La norma andina de referencia (el Literal ¢) del articulo 155
de la Decision 486) tiene como finalidad proteger al titular
contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese
sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca ajena, responderd por la infraccion, sin necesidad de
gue dichos productos se encuentren contenidos en un
producto final 3%

Asimismo, el Literal c) del Articulo 155 menciona que la
marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el
signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que,
a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el
signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento
fabricado.3

Como puede inferirse de la norma precitada, la misma
procura salvaguardar la integridad de la marca registrada,
incluso de actos preparatorios para consolidar una infraccion
mayor, como es la comercializacion de bienes o servicios
identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe
los actos de fabricacion de etiquetas, envases, embalajes u
otros materiales que reproduzcan o contengan la marca
registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar
tales materiales.34°

337

338

339

340

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 311-1P-2015 de fecha 9 de setiembre de 2016,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2901 del 26 de
enero de 2017.
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Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:34!

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las
etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca.

(i)  Comercializar: incurre en la conducta quien ponga a
disposicion en el mercado tales materiales.

(i) Detentar: incurre en la conducta quien almacene
dichos materiales.

Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la
norma se realice es necesario que la marca se encuentre
reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.
Reproducida se refiere que el material sea la propia marca,
lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a
que3r12aya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas,
etc.34

Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el
signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca
registrada; es decir, que contenga todos los elementos y
exactamente su misma disposicion.3*3

De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene
como finalidad proteger al titular contra aquella conducta
previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene
almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales
que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderan por
la infraccion, sin necesidad de que dichos productos se
encuentren contenidos en un producto final.

341

342

343

Ibidem.
Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de

junio de 2017.
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39.20.

39.21.

39.22.

39.23.

En atencion a lo expuesto, el Literal ¢) estd dirigido al
responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
también a quien comercializa o detenta estos elementos o
insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o
Insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica
el producto final 344

La autoridad nacional competente determinard si el
producto adquirido de manera legal fue comercializado con
empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme
a los medios probatorios allegados en el proceso interno,
siguiendo los principios y reglas para la valoracion
probatoria consagrados en la legislacion nacional.

A su vez, en la valoracién probatoria realizada por el juez
podra tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el
titular de la marca quien es el que conoce su producto y
puede, a su vez, guiarlo en la verificacién de la autenticidad
0 no del mismo.

Del Literal d) del Articulo 155 se infiere que el titular de
una marca podra impedir que cualquier tercero, que no cuenta
con autorizacion del titular de la marca, utilice en el comercio
un signo idéntico o similar en relacion con cualquier producto
0 servicio, bajo la condicion de que tal uso pudiese generar
riesgo de confusion o de asociacion en el puablico
consumidor®®® con el titular de registro. A continuacion, se
detallan los elementos para calificar la conducta contenida en
el referido literal:34

344

Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de

febrero de 2019.

345

346

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 346-1P-2015 de fecha 7
de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2725 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de
noviembre de 2018.
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El uso en el comercio del signo idéntico o similar en
relacion con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”.
Esto quiere decir que se puede presentar a través de un
amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo
utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para
identificar una actividad mercantil, un establecimiento,
entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es
decir, en actividades que tengan que ver con el
mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y
Servicios.

Prevé una proteccién especial con relacion al
principio de especialidad. Por lo tanto, se protegera la
marca no solo respecto de los productos o servicios
idénticos o similares al que la marca distingue, sino
también respecto de aquellos con los cuales existe
conexion  por  razones de  sustituibilidad,
complementariedad, razonabilidad, entre otros.

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

Evento de presuncién del riesgo de confusion. La
norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la
marca registrada, el riesgo de confusién se presumira.
Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusion, contenidos en el
Literal d) del Articulo 155 de la Decision 486, pueden
considerarse como parte del conjunto de facultades del
titular del registro de marca para oponerse a determinados
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39.25.

39.26.

39.27.

actos en relacion con el signo o, en definitiva, para ejecutar
las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el
trafico economico y sin su consentimiento, un signo
idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea
susceptible de inducir a confusion.34

Los plazos de prescripcion de la accion por infraccion
de derechos de propiedad industrial relacionados con
los supuestos de infraccion previstos en los Literales a),
b), c) y d) del Articulo 155 de la Decision 486

En ese sentido, en atencion a los Literales a), b), ¢) y d) del
Articulo 155 de la Decision 486, se debe tener en cuenta lo
establecido en el Articulo 244 de dicha norma andina, el
cual prescribe lo siguiente:

“Articulo 244.- La accion por infraccion prescribira a los
dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los cinco
afios contados desde que se cometid la infraccién por
Gltima vez.”

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los
dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la infraccion o, en todo caso, a los cinco
afios contados desde que se cometid la infraccion por dltima
vez. Si el plazo de prescripcion vencid, entonces la accion
es improcedente.>*8

Para verificar el plazo de prescripcion (extintiva), es
relevante diferenciar los distintos tipos de infraccion

347

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 101-1P-2013 de fecha

22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

N° 2230 del 26 de agosto de 2013.

348 Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de
octubre de 2018.
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349

administrativa, tal como lo explica la doctrina juridica®*, a

saber;3°0

a) Infraccion instantdnea: Es un Unico acto el que
configura el supuesto calificado como infraccion
administrativa. Este Unico acto, a su vez, puede tener,
efecto que se agota con el acto infractor, o efecto
permanente en el tiempo.

b)  Infraccion continuada: Se trata de actos idénticos
que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si
bien cada acto podria constituir una infraccion
individual, se los agrupa en una sola infraccion
debido que todos ellos son ejecucion de un mismo
plan, forman parte de un Unico proceso (proceso
unitario), existiendo por tanto unidad juridica de
accion.

c¢) Infraccién permanente: Es un solo acto, solo que
este acto es duradero en el tiempo.

d) Infraccion compleja: Se trata de una serie
concatenada de varios actos dirigidos a la
consecucion de un unico fin.

39.28. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial,

conforme al Articulo 244 de la Decision 486, prescriben a

349

350

Al respecto, se sugiere revisar: Victor Sebastidn Baca Oneto, La Prescripcion
de las Infracciones y su Clasificacion en la Ley del Procedimiento
Administrativo General (En Especial, Analisis de los Supuestos de Infracciones
Permanentes y Continuadas), en Revista “Derecho & Sociedad”, editada por
la Asociacién Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Per(, Lima,
2011, N° 37, pp. 268 y 269.

Disponible en:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13178/13
791 (visitado el 15 de agosto de 2019)

Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de
octubre de 2018.
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los dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo

conocimiento de la infraccién o en todo caso, a los cinco

afios contados desde que se cometio la infraccion por tltima
351

vez.

Respecto del plazo de dos afios, dicho plazo se computara
necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de
propiedad industrial tomé conocimiento del acto infractor,
independientemente de si se trata de una infraccion
instantanea, continuada, permanente o compleja. En
consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un
derecho de propiedad industrial tomé conocimiento de una
infraccién  (instantdnea, continuada, permanente 0
compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habra
prescrito la accion para denunciar o demandar la infraccion
a ese derecho el 11 de enero de 2018.3%

En cambio, respecto del plazo de cinco afios®?3, dicho plazo
se empezara a computar dependiendo del tipo de infraccién
en el que nos encontremos:3>*

- Infraccion instantanea: el plazo se computa desde el
mismo momento en gque se consumd el acto infractor
(el acto unico).

- Infraccion continuada: el plazo se computa desde la
fecha de realizacion del Gltimo acto (idéntico), que es
ejecucion del mismo plan, que consuma la infraccion.

351

352

353

354

Ibidem.
Ibidem.

Estas reglas respecto del plazo de cinco afios no son aplicables para el caso
previsto en el Articulo 232 de la Decision 486 relativo a la imprescriptibilidad
de las acciones de infraccion de un signo notoriamente conocido cuando dichas
acciones se hubieren iniciado de mala fe.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de
octubre de 2018.
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- Infraccion permanente: el plazo se computa desde el
momento que cesa la conducta que califica como acto
permanente en el tiempo.

- Infraccion compleja: el plazo se computa desde la
fecha de realizacién del Gltimo acto que consuma la
infraccion.

Los plazos de prescripcion han sido establecidos para
limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de accion del
titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o
demandar una presunta conducta constitutiva de infraccién
de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el
denunciado o demandado puede defenderse (o interponer
una excepcion) alegando la prescripcion de la accion del
titular del derecho de propiedad industrial. La institucion de
la prescripcion (extintiva) de la accion lo que busca es
generar certeza o seguridad juridica en el mercado.3®

El plazo de prescripcion (extintiva) de dos afios tiene como
premisa el conocimiento de la infraccion por parte del
titular del derecho. El tiene dos afios para hacerlo. Si se le
vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco
afios), cuya ldgica es distinta. En efecto, el plazo de
prescripcién (extintiva) de cinco afios no toma en
consideracién el conocimiento de la infraccion por parte del
titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la
infraccion.

Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una
presunta conducta constitutiva de infraccion (instantanea,
continuada, permanente o compleja) de un derecho de
propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho
tuvo conocimiento por mas de dos afios de la referida
conducta, puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcién (extintiva) de la accion, lo que

355

356

Ibidem.

Ibidem.
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39.34.

39.35.

39.36.

genera la improcedencia de la denuncia o demanda, asi
como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al
plazo de prescripcion de cinco afios.’

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta
conducta constitutiva de infraccion de un derecho de
propiedad industrial no puede acreditar que el titular de
dicho derecho tuvo conocimiento por més de dos afios de
dicha conducta, puede defenderse (o interponer una
excepcion) alegando la prescripcidn de cinco afios si es que
la infraccion ocurrio, cesé o se consumo hace mas de cinco
afios de presentada la denuncia o demanda correspondiente,
segUn la naturaleza de cada infraccion. 38

El titular del derecho podria considerar que una
determinada conducta califica como infraccion permanente
0 continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede
presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.
Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que
dicho titular conocia de la referida conducta hace méas de
dos afios, la accion por infraccién del titular del derecho de
propiedad intelectual habra prescrito (extintivamente),
debiéndose declarar improcedente su denuncia o
demanda.*°

En atencién a lo expuesto, se debera establecer cual es el
signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto
acto de infraccion de derechos de marcas y, posteriormente,
deberd comparar el signo registrado con el supuestamente
infractor, para luego determinar si es factible que se genere
riesgo de confusion o de asociacion en el puablico
consumidor, asi como de ser el caso, la aplicacion del plazo

357

358

Ibidem.

Ibidem.

359 Ibidem.
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de prescripcién establecido en la normativa andina, para
interponer una denuncia por infraccion.3°

Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto
revela que no hay riesgo de confusién ni riesgo de
asociacion, no se configuraria la infraccion. Por el
contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que
hay riesgo de confusién o riesgo de asociacién, se
configuraria la infraccion.¢*

Accidén por infraccion de la marca notoriamente
conocida y el plazo de prescripcidn correspondiente

El Literal e) del Articulo 155 de la Decision 486 se refiere
estrictamente al uso no consentido de una marca
notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el
comercio y que sea susceptible de causar un dafio
econdémico o comercial al titular, como consecuencia de un
riesgo de dilucion o de un aprovechamiento injusto del
prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar
un dafio econémico o comercial al titular del registro, quien
lo alegue deberd probar tanto el acaecimiento del dafio
como el nexo de causalidad entre este y el uso en el
comercio que pretende impedir.362

En cuanto al riesgo de dilucion, que por lo general ha
estado ligado con la proteccion de la marca notoriamente
conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha
manifestado lo siguiente: “En efecto, la proteccion frente al

360 Ver Interpretacion Prejudicial N° 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de
noviembre de 2018.

361 Ver Interpretacion Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de
febrero de 2019.

362 Ver Interpretacion Prejudicial N° 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de
julio de 2016.
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39.40.

39.41.

39.42.

riesgo de dilucion se proyecta sobre las conductas
adhesivas respecto a las marcas de alto renombre
susceptibles de perjudicar la posicion competitiva de su
legitimo titular mediante el debilitamiento de su
extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la
propia eficiencia...”3%,

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el “aprovechamiento
injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar,
al igual gque en el caso anterior, los productos o servicios
que se amparen. Lo expuesto, estd ligado a la funcion
publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de
dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es
Unicamente un aprovechamiento de la reputacion, sin
necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca notoriamente conocida.3%*

Por su parte, la disposicién contenida en el Literal f) del
Articulo 155 de la Decision 486 extiende la proteccion de
las marcas notorias frente al uso, aun para fines no
comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin
autorizacion.3%

En efecto, acorde con lo sefialado, basta que se configure el
uso publico de un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de
diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario

363

364

Montiano Monteagudo, La proteccion de la marca renombrada, Civitas,
Madrid, 1995, p. 283.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de

julio de 2016.

365

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 410-1P-2016 de fecha 9
de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3005 del 26 de abril de 2017.
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0 aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a
sancionar dicha conducta.3®®

Asi, tenemos que la causal contenida en el literal analizado
no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca
notoriamente conocida para distinguir productos, servicios
0 actividades econdémicas que puedan originar riesgo de
confusion y/o asociacion en el publico consumidor, a
efectos de configurar una infraccion, sino que concede una
proteccion de mayor amplitud, referido a un uso publico de
la referida marca que incluso puede alcanzar fines no
comerciales.>®’

El Articulo 156 de la Decision 486 establece como uso de
un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los
Literales e) y f) del Articulo 155 de la misma norma, entre
otros:368

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo;

b)  importar, exportar, almacenar o transportar productos
con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones,
documentos comerciales o0 comunicaciones escritas u
orales, independientemente del medio de
comunicacion empleado y sin perjuicio de las normas
sobre publicidad que fuesen aplicables.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una
marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro
de aquellos supuestos ejemplificados en el parrafo
anterior.3

366

367

368

369

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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39.46.

39.47.

39.48.

En sintesis, podra constituir infraccion contra una marca
notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar
para cualquier actividad que se realice de manera publica
(difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener
como consecuencia la dilucion de su fuerza distintiva, su
valor comercial o publicitario o aprovechar de manera
Injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien
no atenta contra la funcion esencial de la marca, que es
indicar la procedencia de productos o servicios, si vulnera
otra de las funciones de la marca.3"

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho
exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius
prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la
marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa,
pues la Decision 486 establece ciertas limitaciones y
excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se
encuentran establecidas en los Articulos 157, 158 y 159 de
dicha norma.®"

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la
posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de
terceros no autorizados, sin causar confusion en el pablico.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones vy
excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de
interpretacion restrictiva, y que ‘“Su procedencia se
encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones
expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.3"

370

371

372

Ibidem.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 346-1P-2015 del 7 de
diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2725 del 22 de abril de 2016.

De modo referencial, ver Interpretaciéon Prejudicial N° 37-1P-2015 del 13 de
mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2532 del 8 de julio de 2015.
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Para los casos especificos de infraccion de un signo
notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f)
del Articulo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado
por el Articulo 232 de la Decision 486 establece que las
infracciones a los derechos de propiedad industrial
prescriben a los cinco afios contados desde la fecha en que
el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Articulo 232.- La accion contra un uso no autorizado de
un signo distintivo notoriamente conocido prescribird a
los cinco afos contados desde la fecha en que el titular del
signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se
hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribira
la accion. Esta accion no afectard la que pudiera
corresponder por dafios y perjuicios conforme al derecho
comun.”

Para efectos de computar el término de cinco afios
consagrado en la norma, se debe tener en cuenta las reglas
descritas en los péarrafos 39.31 al 39.36 de la presente
seccion.

Es importante destacar que las acciones de infraccion contra
un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no
prescribiran cuando las referidas acciones se hubieran
iniciado de mala fe conforme lo dispone el Articulo 232 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En atencién a lo expuesto, se debera establecer cudl es el
signo notoriamente conocido utilizado sin autorizacion en
el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccion
susceptible de causar un dafio econémico o comercial al
titular, como consecuencia de un riesgo de dilucion o de un
aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi
como de ser el caso, la aplicacion del plazo de prescripcion
establecido en la normativa andina, para interponer una
denuncia por infraccion.
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40.

40.1.

La libertad de expresion de los consumidores no
constituye infraccion marcaria®”®

El titular de un signo distintivo si bien posee el derecho
exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorizacion
promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen entre otros
actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se
requieren de la autorizacion del titular del signo para usarlo
en el mercado, las cuales estan contempladas en el Articulo
157 de la Decision 486, el cual sefiala lo siguiente:

“Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la
marca registrada, utilizar en_el mercado su propio
nombre, domicilio o seudénimo, un nombre geogréfico o
cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época
de produccidn de sus productos o de la prestacién de sus
servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello
se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca,
y tal uso se limite a propdsitos de identificacion o de
informacion y no sea capaz de inducir al publico a
confusién sobre la procedencia de los productos o
servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho
de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar,
inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o
indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados; o para indicar la
compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite
al propdsito de informacion al publico y no sea susceptible

373

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 7 a 10 de la Interpretacion
Prejudicial N° 294-1P-2015 del 26 de junio de 2017 (Magistrado Ponente:
Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 8 a 11 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3109 del 16 de octubre de 2017. Se ha
mejorado el parrafo 3.2 de la pagina 7 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 294-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3109.pdf
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de inducirlo a confusion sobre el origen empresarial de
los productos o servicios respectivos.”

(Subrayado agregado)

Los supuestos mencionados en la disposicion legal
comunitaria antes transcrita constituyen actuaciones en el
mercado; es decir, realizados por agentes economicos que
participan en el mercado ofertando bienes o servicios. Por
tanto, los “terceros” a que se refiere el Articulo 157 de la
Decisién 486 son agentes econémicos.

De esta manera, el primer parrafo del Articulo 157 de la
Decision 486 permite que agentes econdmicos (terceros),
sin necesidad del consentimiento del titular de una marca
registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de
la utilizacion de dicha marca “siempre que ello se haga de
buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se
limite a propositos de identificacion o de informacion y no
sea capaz de inducir al pablico a confusion sobre la
procedencia de los productos o servicios”.

Una situacion diferente a los supuestos mencionados en el
acapite anterior, referidos a actuaciones de agentes
econémicos en el mercado, es lo relativo a los
consumidores finales, especificamente cuando estos, en
ejercicio de su derecho fundamental de la libertad de
expresion, manifiestan su queja o disconformidad respecto
de la calidad de bienes o la prestacion de servicios.

Los consumidores, destinatarios finales de los bienes y
servicios, tienen el derecho a formular quejas o reclamos
respecto de la calidad de los productos adquiridos, o
respecto de la idoneidad de la prestacion de los servicios
referidos. Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden
conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo
a través de los procedimientos de proteccion al consumidor,
pero también pueden conducirse a través de situaciones mas
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40.6.

40.7.

40.8.

40.9.

informales, como seria el manifestar su disconformidad en
su entorno familiar, social o laboral.

Precisamente, en ejercicio de su libertad de expresion, los
consumidores pueden manifestar su disconformidad o
insatisfaccion respecto de bienes y servicios contratados,
utilizando diversos canales informales, como la
conversacion entre amigos o0 vecinos, reuniones familiares,
las redes sociales, etc.

Si el consumidor utiliza medios de comunicacion masiva
para manifestar su disconformidad, y con ello
eventualmente dafia la imagen de un operador econémico,
este puede utilizar los mecanismos legales que franquea la
ley relativos a los casos de posible difamacién o calumnia,
de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos
legales distintos a los que involucra una infraccion de
derechos marcarios.

Y es que no constituye un supuesto de infraccién marcaria
el hecho de que un consumidor final manifieste su
disconformidad o insatisfaccion respecto de un bien o
servicio contratado. EI consumidor final no es un operador
econdmico, no es un competidor del titular de la marca.

Asi las cosas, en caso de que un consumidor se considere
engafiado respecto de un producto adquirido o servicio
contratado, bien podria presentar una denuncia o queja ante
las autoridades correspondientes o0 manifestar su
insatisfaccion por cualquier otra forma o medio, haciendo
alusién a un determinado operador econdémico, sin que esto
pueda considerarse un uso atitulo de marca o de una ensefia
comercial, destinado a confundir o con animo de lucro. Si
el titular de una marca se sienta afectado en su prestigio o
buen nombre por las declaraciones del consumidor, otros
son los mecanismos legales conducentes a denunciar una
eventual calumnia o difamacion, atendiendo a la normativa
interna de cada uno de los paises miembros.

263



Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

40.10. Cosa distinta es si el presunto consumidor no actla en

41.

41.1.

41.2.

interés propio, sino en realidad en interés de otro agente
econdémico, caso en el cual si podriamos estar ante un
supuesto de infraccion marcaria. En efecto, en aquellos
casos en los que uno 0 mas presuntos consumidores en
realidad acttan bajo la instruccion o influencia de un agente
econdémico competidor del titular de la marca, este si podria
iniciar una denuncia o demanda por infraccion de derechos
contra dicho competidor, quien en realidad es un agente
econodmico que se esconde detras de las declaraciones de los
presuntos consumidores.

La conducta tipificada como infraccion marcaria y la
determinacion de los dafios y perjuicios provenientes de
la infraccién marcaria 374

Resulta pertinente que la autoridad consultante diferencie la
determinacion de la conducta tipificada como infraccion
marcaria de la determinacion de los dafios y perjuicios
provenientes de la infraccion marcaria, pues son situaciones
distintas que operan en momentos diferentes.

Lo primero, determinar si una conducta configura el
supuesto de hecho tipificado en la norma andina como

374

Esta seccion ha sido extraida de la respuesta a la pregunta 5.4 efectuada por el
consultante en la pagina 22 de la Interpretacion Prejudicial N° 377-1P-2018 del
26 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac), la cual a
su vez consta en la pagina 59 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3608 del 30 de abril de 2019. Se ha editado el primer y segundo parrafo de
la respuesta a la pregunta 5.4 de la pagina 22 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

El consultante pregunt6 lo siguiente: “5.4. ¢La infraccién de los derechos
conferidos por la marca, el lema comercial, es constitutiva o generadora, per
se, del dafio y consecuencia, la existencia de este no necesita demostracion, a
manera de presuncion?”

La Interpretacion Prejudicial N° 377-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203608
-pdf
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41.3.

42,

42.1.

infraccién marcaria, se realiza bajo los parametros de la
responsabilidad objetiva.

Lo segundo, los dafios y perjuicios ocasionados por la
infracciobn marcaria corresponden a un analisis de
causalidad que tiene por objeto demostrar que la conducta
infractora (previamente establecida) ocasion0
determinados dafios, los que deben ser probados para
proceder luego con el calculo de los montos
indemnizatorios correspondientes, conforme a los criterios
establecidos en el Articulo 243 de la Decision 486.

Los criterios a tomarse en cuenta para el calculo de la
indemnizacién por darfios y perjuicios®’®

El Articulo 243 de la Decision 486 establece criterios no
exhaustivos que deberan tomarse en cuenta para el calculo
de la indemnizacion de los dafios y perjuicios sufridos, cuya
existencia haya sido oportunamente probada en el curso del
proceso por el actor. Este deberd aportar igualmente la
cuantia de los dafios y perjuicios en referencia o, al menos,
las bases para fijarla.3"

375

376

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 14 y 15 de la Interpretacion
Prejudicial N° 588-1P-2016 de fecha 4 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 33 y 34 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3018 del 15 de mayo de 2017.

Se ha editado el parrafo 3.2 de la pagina 14 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 25 del parrafo
3.5y 26 del parrafo 3.6 de la pagina 15 de la referida Interpretacion Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina contenidas en los parrafos
42.1,42.2 y 42.3 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 588-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3018.pdf

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 116-1P-2004 de fecha
13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1172 del 7 de marzo de 2005.
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Se entiende que sera indemnizable el dafio que, sufrido por
el titular, se encuentre causalmente enlazado con la
conducta del infractor. Por tanto, segun el Literal a) del
Articulo 243, sera indemnizable el dafio emergente, es
decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el
titular como consecuencia de la vulneracion de su derecho.
La pérdida en referencia debera ser estimada tomando en
cuenta, en lo principal, el grado de comercializacion de los
productos amparados por el signo que no ha respetado la
exclusividad de la marca.3’’

Sera igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las
ganancias que el actor habria obtenido mediante la
comercializacion normal de sus productos, de no haber
tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este
caso, las ganancias a considerar serén las que habrian sido
obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia
efectiva del dafio y el pago de la indemnizacion.3"®

La norma autoriza, ademas, que se adopten otros tipos de
criterios como el monto del dafio indemnizable y los
beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de
sus actos de competencia desleal (Literal b) del Articulo
243), y el precio que habria tenido que pagar por la
concesion a su favor de una licencia contractual, teniendo
en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c) del
Articulo 243): “En estos eventos, el juez consultante tendra
gue tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de
explotacion, el momento de inicio de la infraccion y el
numero y clase de las licencias concedidas™®"°.

377

378

379

Ibidem.
Ibidem.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 del 7 de
marzo de 2005.
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42.5.

43.

43.1.

En consecuencia, para el otorgamiento de la medida
sefialada en el Literal b) del Articulo 241 de la Decisién
486, se debera primero verificar si hubo infraccion por parte
de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado
en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podra
establecer el monto de la indemnizacion, sobre los
parametros que fije la ley nacional, en aplicacion del
denominado principio de complemento indispensable3®,

Las medidas cautelares3®!

Es natural que un proceso de accion por infraccion de
derechos marcarios tome su tiempo de investigacion y

380

381

De conformidad con el principio de complemento indispensable:

“...cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los
paises miembros la implementacion o desarrollo de aspectos no
regulados por aquella, en aplicacién del principio de complemento
indispensable, les corresponde a esos paises llevar a cabo tales
implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego,
exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de
una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan
aspectos esenciales por él requlados de manera gue signifiquen, por
ejemplo, una menor proteccién a los derechos consagrados por la
norma comunitaria.”

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 142-1P-2015 de fecha 24 de agosto
de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 del
23 de octubre de 2015; y, 67-1P-2013 de fecha 8 de mayo del 2013, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 del 16 de agosto de
2013.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 9 a 13 de la Interpretacion
Prejudicial N° 27-1P-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 29 a 33 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018. Se
ha editado los parrafos 2.5, 2.7, 2.9, 2.10 y 2.11 de las paginas 10, 11, 12 y 13
de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 13 del parrafo 2.4 y 14 del
parrafo 2.8 de las paginas 10 y 11 de la referida Interpretacion Prejudicial.
Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina contenidas en los parrafos
43.3,43.9, 43.10, 43.11 y 43.16 de la presente seccion.
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andlisis con la finalidad de determinar la comision o no de
la presunta infraccién. La demora en la emision del
pronunciamiento final puede provocar dafios irreparables
para el titular de la marca. El ordenamiento juridico andino
prevé las medidas cautelares con el objeto de evitar tales
dafos.

En ese sentido, las medidas cautelares estan destinadas a
asegurar el cumplimiento de la decision definitiva en un
procedimiento procurando, a través de ellas, que un dafio
no se convierta en irreparable. En tales casos, el titular de la
marca supuestamente infringida puede solicitar a la
autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se
siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus
consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la
efectividad de la accion o el resarcimiento de los dafios y
perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento
consiga un resultado.

En virtud de lo expuesto, para dictar las referidas medidas,
se debe observar que exista verosimilitud del derecho,
peligro en la demora y, de corresponder, la contracautela,
caucion o garantia correspondiente.®%?

Los Articulos 245 a 249 de la Decision 486 regulan las
medidas cautelares en el marco de los procedimientos de
infraccién de derechos de propiedad industrial, y se sefiala

382

La Interpretacion Prejudicial N° 27-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3386.pdf

De modo referencial, ver las Interpretaciones Prejudiciales nimeros 505-IP-
2015 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017; y, 504-1P-2015 de fecha 17
de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3220 del 8 de marzo de 2018.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 04-1P-2013 de fecha 3
de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

N° 2725 del 22 de abril de 20186, p. 9.
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que estas medidas pueden ser solicitadas antes de iniciar la
accion, conjuntamente con ella o con posterioridad a su
inicio.

Las medidas cautelares tienen como objeto lo siguiente:383

- Impedir la comision de la infraccion.

- Evitar las consecuencias que esta infraccion pueda
generar.

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

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

- Asegurar el resarcimiento de dafios y perjuicios.

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

Cabe precisar que siempre debe existir un procedimiento de
infraccion, independientemente del momento en que se
inicie, dado que las medidas cautelares no resuelven el tema
de fondo, el cual es si se cometié o no una infraccion.

Las medidas cautelares se pueden efectuar a solicitud de
parte o de oficio.

- De parte.- Conforme a lo sefialado en el Articulo 245
de la Decision 486, quien inicie o vaya a iniciar una

383

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 346-1P-2015 de fecha 7
de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2209 del 12 de junio de 2013.
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accion por infraccion podra pedir a la autoridad
nacional competente que ordene las medidas
cautelares inmediatas.

De oficio (solo si la legislacion nacional del pais
miembro lo permite).- Conforme a lo sefialado en el
Articulo 246 de la Decision 486, si la norma nacional
del pais miembro lo permite, la autoridad nacional
competente podra ordenar de oficio la aplicacion de
medidas cautelares.

Los Articulos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para
el tramite de medidas cautelares®“:

a)

b)

d)

Objeto. Las medidas cautelares recaeran sobre los
productos que resulten de la infraccion, asi como de
los materiales 0 medios que sirvieron para cometerla.

Sujetos activos. La norma dice que se podra solicitar
medidas cautelares por quien acredite legitimacion
para actuar, pero no dice quién tiene legitimacion
activa. Por coherencia y l6gica, los legitimados para
solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el
proceso de infraccion de derechos de propiedad
industrial: el titular del derecho protegido.

La existencia de un derecho infringido. Si no hay
derecho infringido no habria nada que salvaguardar.

Presentacion de pruebas que hagan presumir
razonablemente la infraccion o su inminencia.
Todos los medios probatorios admitidos en la
normativa interna se pueden usar para probar la
infraccion o la inminencia de infraccion. Es muy
importante tener en cuenta que para decretar la
medida cautelar no se debe probar la infraccion, ya

384

Ver Interpretacion Prejudicial N° 152-1P-2011 de fecha 18 de abril del 2012,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2065 del 20 de
junio de 2012.
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f)

que esto es algo que se prueba en el proceso de
infraccion. La autoridad competente para decretar las
medidas cautelares debe determinar, de conformidad
con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan
pensar que si puede haberse cometido la infraccion.
Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan
por haberlas solicitado el interesado, sino porque de
los documentos y demds pruebas presentadas
claramente se puede presumir o suponer que si se
cometio la infraccion.

Garantia o caucion. La autoridad nacional
competente puede requerir una garantia antes de
ordenar las mencionadas medidas. La garantia o
caucidn debe ser suficiente para resarcir los perjuicios
que puedan ocasionarse con la ejecucion de las
medidas.

Informacién de los productos sobre los que
recaerd la medida cautelar. El solicitante debera
determinar con toda exactitud los productos sobre los
que recaera la medida cautelar. Si la medida cautelar
tiene que ver con productos especificos, el solicitante
deberd determinarlos claramente para que puedan ser
identificados.

La autoridad nacional competente, si la norma interna lo
permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares
gue considere necesarias para salvaguardar los derechos de
propiedad industrial supuestamente infringidos (Ultimo
parrafo del Articulo 246). Con esta disposicion la normativa
comunitaria deja en libertad a los paises miembros para que
regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares
decretadas de oficio.3®

385

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 49-1P-2009 de fecha 28
de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1779 del 23 de noviembre de 2009.
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Es muy importante tener en cuenta que las medidas
cautelares pueden solicitarse antes de entablar la accion de
infraccion de derechos de propiedad industrial o
conjuntamente con dicha accién, y pueden decretarse y
ejecutarse sin intervencion de la otra parte (Articulo 248).
La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en
la medida y evitar que el infractor diluya su accion
desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de
conformidad con los principios procesales de contradiccion
y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que
recurra la medida y argumente su defensa. 3%

Del Articulo 248 de la Decision 486 se desprenden los
siguientes supuestos:3’

a)  Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el
marco de la accion por infraccion de derechos de
propiedad industrial. Por el factor sorpresa de la
medida cautelar se suele solicitar de manera previa,
es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la
autoridad competente después de la ejecucién debera
notificar inmediatamente a la parte afectada para que
pueda recurrir la medida, de conformidad con las
previsiones procesales del derecho interno. Cuando la
norma andina establece que se debe notificar
inmediatamente, debe entenderse que la notificacion
debe surtirse al dia siguiente de ejecutada la medida,
so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su
posterior levantamiento.

b) Que la medida cautelar se decrete y se ejecute
antes de entablar la accion por infraccién de
derechos de propiedad industrial. Las medidas

386

387

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 152-1P-2011 de fecha
18 de abril del 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2065 del 20 de junio de 2012.

Ibidem.
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cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector,
no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comision
0 no de una infraccién de derechos de propiedad
industrial. Por esta razdn siempre deben estar conexas
0 atadas a un proceso principal. Por tal motivo,
siempre se debe iniciar la accion so pena de que la
medida cautelar pierda su eficacia. La normativa
comunitaria debe entenderse en este sentido.
Independientemente de que se hubiere notificado a la
otra parte la ejecucion de la medida cautelar, siempre
debe ejercerse la accién de infraccion de derechos de
propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¢en
qué tiempo? El segundo parrafo del Articulo 248
establece un plazo en subsidio del que pudiera
establecerse por la normativa interna. Esto quiere
decir que si la norma nacional no establece término
para que la medida cautelar quede sin efecto al no
iniciarse la accion, el plazo aplicable es de diez dias
siguientes contados a partir de la ejecucion de la
medida.

Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir
un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida
y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el
caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que
no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se
debata la infraccidn de derechos de propiedad industrial. No
se puede dejar al infinito una situacién sin una adecuada
tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la
medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se
mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La
norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si
la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el
anteriormente indicado.®®

388

Ibidem.
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Las medidas en frontera38?

El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en
los Articulos 250 a 256 de la Decision 486. Estas medidas
estan instituidas para evitar que se importen o exporten
productos que infrinjan los derechos marcarios y, en
consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva
operacion aduanera. El titular de un registro de marca,
esgrimiendo motivos justificados y aportando la
informacion necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes
de iniciar la accion por infraccion de derechos y, de esta
manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la
respectiva accion®*,

389

390

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 13 a 17 de la Interpretacién
Prejudicial N° 27-1P-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 33 a 37 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018. Se
ha editado los parrafos 3.4, 3.7, 3.9, 3.11, 3.15 y 3.17 de las paginas 14, 15, 16
y 17 de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado la
nota a pie de pagina 15 del parrafo 3.1 de la pagina 13 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 27-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203386

odf

De modo referencial, ver las Interpretaciones Prejudiciales ndmeros
505-1P-2015 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017; 573-1P-2016 de
fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3088 del 7 de setiembre de 2017; y, 504-1P-2015 de fecha 17 de
noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3220 del 8 de marzo de 2018.

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 591-1P-2015 de fecha 3 de abril de
2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3032 del 31
de mayo de 2017; 263-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016;
274-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2771 del 19 de agosto de 2016; y, 15-1P-2015 de
fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2668 del 19 de febrero de 2016.
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44.3.

44.4,

44.5.

44.6.

Las medidas de frontera son medidas que buscan prevenir
los efectos nocivos de las infracciones a los derechos de
propiedad intelectual en las zonas aduaneras, procurando
evitar que los bienes infractores se diluyan en los mercados
nacionales, al retenerlos desde el momento de la operacién
aduanera.

Son medidas de naturaleza precautelativa, que garantizan la
permanencia de las mercancias para el momento de ejecutar
la decision que finalmente se adopte.

Las medidas en frontera se pueden efectuar a solicitud de
parte o de oficio.

- De parte.- El titular del derecho podra presentar una
demanda o solicitud administrativa (segln
corresponda en cada pais miembro) ante las
autoridades competentes para impedir la realizacion
de la operacion aduanera porque versa sobre
mercancias que vulnerarian derechos de propiedad
industrial y, precautelativamente, se ordene a la
aduana suspenderla.

- De oficio (solo si la legislacion nacional del pais
miembro lo permite).- La autoridad administrativa
de aduana podra decretar la suspension de la
importacion ante la sospecha grave de que se esté
vulnerando un derecho de propiedad intelectual.

Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la
controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del
término concedido por la autoridad, puede autorizarse
continuar con el trdmite de la importacion, si por otra parte
se cumplen los requisitos propios de ella.

A diferencia de las medidas cautelares, en cuyo desarrollo

la Decisidn 486 establece un listado no taxativo del tipo de
medidas que se pueden adoptar, la inica medida en frontera
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que se puede dictar es la suspension de la respectiva
operacion aduanera.

Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera
tenemos las siguientes:

a)

b)

d)

Objeto. Permitir la intervencion de la autoridad
aduanera de oficio o a peticion de parte para evitar
efectos perjudiciales (naturaleza precautelativa) que
podrian derivarse de la infraccion de los derechos de
propiedad intelectual, cuando la mercancia no ha sido
puesta en circulacion en el pais de importacion o, en
ciertos casos, incluso cuando se encuentre todavia en
el pais de exportacion. Por lo tanto, se busca
precautelar los derechos de propiedad industrial y, en
consecuencia, obtener de la autoridad nacional
competente un pronunciamiento en este sentido.

Legitimacion activa. Esta facultado a solicitar una
medida en frontera, el titular de un derecho de marca
cuyo registro se encuentre en el territorio del pais
miembro en que sean requeridas tales medidas,
esgrimiendo motivos justificados que busquen
precautelar sus derechos. En su defecto la medida
puede ser adoptada de oficio; es decir, por la
autoridad aduanera competente de acuerdo a la
legislacién interna de cada pais miembro y solo
cuando la legislacion nacional lo permita.

Legitimacion pasiva. En el evento de que la
autoridad ordene suspender la respectiva operacion
aduanera se notificara al importador o exportador
quien sera el llamado a defenderse.

Vigencia. Tales medidas son temporales, pues buscan
evitar la actividad aduanera. La medida en frontera
puede solicitarse antes o de manera conjunta a la
accion por infraccion de derechos, pero no podra
exceder de diez dias habiles sin que se dé inicio a tal
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44.9.

44.10.

accion conducente a una decision sobre el fondo del
asunto. De no iniciarse tal accion en el plazo
sefialado, la medida en frontera debe ser levantada.
Sin embargo, la medida en frontera es independiente
del proceso principal; y, de haber sido iniciada la
accion por infraccién, la autoridad nacional
competente podra modificar, revocar o confirmar la
suspension aduanera.

e) Bienes sobre los que recae la medida en frontera.
Son los productos que conforman la mercaderia,
incluido su embalaje, que presuntamente infringe un
derecho de marca, cuya suspension de importacion o
exportacion sea objeto de la medida.

El Articulo 250 de la Decision 486 es claro en indicar que
para que proceda la solicitud de medidas en frontera y la
orden que dicte la autoridad competente se observara los
derechos y garantias legales y constitucionales previstos en
las normas nacionales de los paises miembros. Por tanto, la
normativa comunitaria no consagra estos aspectos de las
medidas en frontera, y sobre la base del principio de
complemento indispensable, tales aspectos se regularan
conforme se encuentre previsto en la normativa nacional.

Del Procedimiento

La peticion debe ser formulada ante la autoridad nacional
competente por parte del titular de la marca y de acuerdo
con el Articulo 250 de la Decision 486. El solicitante deberé
suministrar a la autoridad toda la informacién con una
descripcion pormenorizada y suficiente de los productos
que se intentan importar o exportar para que estos a su vez
puedan ser identificados.

La norma antes citada deja abierta dos posibilidades de

acuerdo con la normativa interna de cada pais miembro, la
primera es que la medida en frontera sea adoptada de oficio
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por la autoridad competente y la segunda por solicitud de
un interesado.

Conforme al Articulo 251 de la Decision 486, la normativa
faculta al titular de la marca a participar en la inspeccion de
las mercancias retenidas con la finalidad de que pueda
soportar su reclamo correspondiente. El titular es quien
mejor conoce su producto y puede a su vez guiar a la
autoridad para la verificacion de la autenticidad o no del
mismo. La autoridad deberd adoptar las medidas necesarias
para proteger la informacion que sea confidencial.

El Articulo 252 de la Decision 486 contempla que,
ordenada la medida de suspension, se procedera a notificar
al importador o exportador para que ejerza su derecho a la
defensa, incorporando el nombre, direccion, indicando la
cantidad de los bienes objeto de suspension.

Es en este momento procesal cuando el importador o
exportador conoce de la medida interpuesta en su contra,
toda vez que debe guardarse en todo momento la
confidencialidad de la actuacion a realizarse, para asi evitar
que la importacién o exportacidén no se perfeccione y que
desaparezcan las posibles pruebas de los productos
infractores.

El solicitante de la medida en frontera deberd iniciar la
accion principal por infraccion ante la autoridad nacional
competente, dentro de los diez dias siguientes a la
notificacion y sera esta autoridad quien podra a su vez
modificar, revocar o confirmar las medidas de suspension
ordenadas, conforme lo dispone el Articulo 254.

Finalmente, y conforme lo dispone el Articulo 255 de la
Decision 486, culminado el proceso de infraccion, en caso
de determinarse su cometimiento, los productos con marcas
falsificadas incautadas no podran ser reexportados ni
sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo
casos debidamente calificados por la autoridad nacional
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45,

45.1.

competente, 0 en casos en que exista autorizacion expresa
del titular de la marca. Asimismo, la autoridad podra
ordenar la destruccion o decomiso de las mercancias
infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular
de la marca y, por otro lado, el derecho para impugnar la
decision por parte del importador o exportador.

Se debe tener en cuenta que la medida en frontera puede ser
levantada, y por tanto puede autorizarse continuar con el
tramite de la importacidn, conforme lo dispone el Articulo
253 se pueden dar en dos casos:

a)  Si transcurridos diez dias habiles contados desde la
notificacion con la suspension el demandante no
inicid la accion por infraccion.

b) Si la autoridad nacional competente no hubiere
prolongado la suspension.

c)  Cuando se determinare que la mercaderia no infringe
un derecho de marca.

Finalmente, el Articulo 256 excluye de la aplicacion de una
medida en frontera a las pequefias cantidades de mercancias
y que cumplan con los siguientes requisitos: que no tengan
caracter comercial y que sean parte del equipaje personal de
viajeros o sean enviados en pequefas partidas.

Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y
las medidas en frontera3®!

A continuacién, se exponen las similitudes y diferencias
entre las medidas cautelares y las medidas en frontera:

391

Esta seccion ha sido extraida de la pagina 17 de la Interpretacion Prejudicial
N° 27-1P-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernan
Romero Zambrano), que consta en la pagina 37 de la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018.

La Interpretacion Prejudicial N° 27-1P-2017 (completa) se encuentra disponible

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3386.pdf
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Medidas cautelares Medidas en frontera
Antes, durante o después A
. PUES | Antes del inicio de la
Oportunidad | del inicio de la accion - . -
. = accion por infraccion.
por infraccién.
Impedir la comision de
la infraccion, evitar sus -
. Prohibir el despacho de
consecuencias, obtener o .
_ conservar pruebas mercancia presuntamente
Objeto -~ | infractora para impedir su
asegurar la efectividad | . A
= ingreso a los circuitos
de la accion o el comerciales
resarcimiento de los ’
dafios y perjuicios.
Autoridad nacional | Autoridad nacional
Autoridad competente para | competente encargada del
competente | resolver acciones por | control de las operaciones
infraccion. aduaneras.
Suspender la . L
pender Suspender la importacion
comercializacion de -

S productos que pudieran 0 exportacion gue
Finalidad PONRE infringirian los derechos
infringir los derechos -

sobre el registro de una sobre el registro de una
marca.
marca.
. Listado no taxativo en la | Unicamente  suspension
Tipos - .
Decision 486. de la operacion aduanera.

Ademas de las diferencias sefialadas en el cuadro, en el caso
especifico de la medida cautelar de suspension de la
importacion o exportacion (Literal ¢) del Articulo 246),
estas incluyen a los materiales impresos o de publicidad y
medios que sirvieran predominantemente para cometer la
infraccién, mientras que en la medida en frontera solo se
suspende la importacion o exportacién de la mercaderia
(productos).

Como se puede observar, tanto las medidas cautelares como
las medidas en frontera son de naturaleza temporal, previas
a determinar la comisién o no de una infraccién, y buscan
proteger los derechos de propiedad industrial, con ciertas

De modo
505-1P-2015 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017; y, 504-1P-2015 de
fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3220 del 8 de marzo de 2018.

referencial, ver las Interpretaciones Prejudiciales ndmeros
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46.

46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

particularidades que las diferencian como se puede
evidenciar en el cuadro precedente.

Las garantias en las medidas cautelares y en las medidas
en frontera. Las garantias (caucion) requeridas al
titular de la marca (denunciante). Las garantias
(contracautela) requeridas al presunto infractor
(denunciado)3%?

Las garantias en las medidas cautelares

El Articulo 247 de la Decisién 486 sefiala que la autoridad
nacional competente puede requerir una garantia (caucion
0 contracautela) antes de ordenar las medidas antes
mencionadas.

De lo anterior se desprende que la autoridad, ya sea
jurisdiccional o administrativa, tiene la potestad para
solicitar garantias a quien pide que se dicten las medidas
cautelares, de asi considerarlo; por lo tanto, no es
obligatorio.

Esta garantia, también conocida como caucion, busca
resarcir los dafios que se pudieran ocasionar como
consecuencia de la medida cautelar.

Las garantias en las medidas en frontera

La Decision 486 no desarrolla el tema de garantias para las
medidas en frontera por lo que la autoridad nacional
competente debe remitirse a las normas internas del pais
miembro, de conformidad con el principio de complemento

392

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 18 a 21 de la Interpretacion
Prejudicial N° 27-1P-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 38 a 41 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018.

La Interpretacion Prejudicial N° 27-1P-2017 (completa) se encuentra disponible

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3386.pdf
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indispensable dispuesto por el Articulo 276 de la Decision
4863%,

Sin embargo, en el supuesto de que la legislacion interna de
los paises miembros no regule el tema de las garantias para
las medidas en frontera, las autoridades podran aplicar
supletoriamente lo sefialado por la normativa comunitaria
andina para las medidas cautelares, atendiendo a que tanto
las medidas cautelares como las medidas de frontera buscan
proteger los derechos de propiedad industrial.

Las garantias (caucion) requeridas al titular de la marca
(denunciante)

Medidas cautelares

La normativa andina precisa que la autoridad antes de
ordenar la medida cautelar podré requerir al titular de la
marca (denunciante) una garantia (caucion) suficiente.

La caucion es la garantia por excelencia y la debe dar quien
solicita una medida cautelar para cubrir los dafios que se
podrian ocasionar en el denunciado (supuesto infractor) si
es que la autoridad no le da la razon al denunciante (titular
del registro de marca) respecto de la comision del acto
infractor.

Medidas en frontera

En el supuesto que dicha medida se efectta a solicitud de
parte, la autoridad competente que conoce la demanda o
solicitud podré requerir al solicitante (el titular de la marca)
la constitucion de una fianza, caucion juratoria o garantia
equivalente a fin de garantizar los perjuicios que

393

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-
“Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en

la presente Decision, seran regulados por las normas internas de los Paises
Miembros.”
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46.9.

46.10.

46.11.

46.12.

eventualmente se causen al importador, exportador y/o
consignatario.

Las garantias (contracautela) requeridas al presunto
infractor (denunciado)

Medidas cautelares

El Literal d) del Articulo 246 de la Decision 486 preve que
se podra ordenar como medida cautelar la constitucion por
el presunto infractor de una garantia suficiente.

La garantia a que se refiere el Literal d) del Articulo 246 de
la Decisidn es la que presenta el denunciado (o demandado)
con el objeto de levantar la medida cautelar concedida a
favor del denunciante (o demandante).

Asi, por ejemplo, si la autoridad nacional competente
otorgd a favor del denunciante (0 demandante) la medida
cautelar prevista en el Literal e) del Articulo 246 (el cierre
temporal del establecimiento del demandado o
denunciado), luego el demandado o denunciado puede
solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida
medida cautelar, que en el ejemplo seria operar su
establecimiento comercial, para efecto de lo cual tendra que
ofrecer la garantia mencionada en el Literal d) del Articulo
246.

Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente
ejemplo:

“A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas
marca “X” provenientes de Perti (y cuenta con licencia
exclusiva para usar la marca “X”). “A” observa que en la
ciudad de Quito hay un establecimiento vendiendo
bicicletas marca “X” y solicita a la autoridad nacional
competente, como medida cautelar, el cierre temporal de
dicho establecimiento. Dicha autoridad, a la vista del
contrato de licencia exclusiva de la marca “X”, dicta la
medida cautelar solicitada por “A”.
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“B”, titular del mencionado establecimiento, solicita a la
referida autoridad, el levantamiento de la medida cautelar
concedida a favor de “A”, alegando que las bicicletas
provienen de una importacion paralela (presenta los
documentos que acreditarian que las bicicletas fueron
importadas de Bolivia, son originales y no han sido
modificadas), y ofreciendo una garantia suficiente en los
términos del Literal d) del Articulo 246. Si la autoridad
nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado
por “B”, y considerando la garantia constituida por este,
puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar; es
decir, permitir a “B” seguir operando su establecimiento
comercial.

Medidas en frontera

El presunto infractor podré ofrecer una garantia con la
finalidad de continuar con el trdmite de la operacién
aduanera, a efectos de que la autoridad correspondiente
cuente con la certeza de que en caso los bienes sujetos a la
operacion aduanera resultasen infringir derechos de
propiedad industrial, se cuente con una garantia que cubra
los eventuales dafios y perjuicios al titular del derecho de
marcas.

Aplicando supletoriamente lo establecido en el Literal d)
del Articulo 246 de la Decision 486, el importador
denunciado o demandado puede constituir una garantia
suficiente con el objeto de permitir que la autoridad
aduanera permita la continuacion del tramite de la
operacion aduanera.

Asi, en el caso que la autoridad nacional competente haya
suspendido la operacion aduanera por virtud de una medida
en frontera solicitada por el titular de un registro de marca,
el importador podra solicitar a dicha autoridad el
levantamiento de la referida medida en frontera; es decir,
gue continle la operacion aduanera, caso en el cual este
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46.16.

46.17.

importador deberd constituir una garantia suficiente en
aplicacion supletoria del Literal d) del Articulo 246 de la
Decision 486.

Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente
ejemplo:

“A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas
marca “X” provenientes de Pert (y cuenta con licencia
exclusiva para usar la marca “X”). “A” toma conocimiento
de la importacién de bicicletas marca “X” y solicita a la
autoridad nacional competente, como medida en frontera,
la suspension de la operacion de importacion. Dicha
autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la
marca “X”, dicta la medida en frontera solicitada por “A”.

“B”, importador de las bicicletas marca “X”, solicita a la
referida autoridad, el levantamiento de la medida en
frontera concedida a favor de “A”, alegando que se trata de
una importacién paralela (presenta los documentos que
acreditarian que las bicicletas fueron importadas de Bolivia,
son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una
garantia suficiente en los términos del Literal d) del
Articulo 246. Si la autoridad nacional competente verifica
la verosimilitud de lo alegado por “B”, y considerando la
garantia constituida por este, puede ordenar el
levantamiento de la medida en frontera; es decir, permitir a
“B” continuar con el tradmite de la importacion.

Un ejemplo de garantia constituida por el importador, la
encontramos en el Articulo 53 de los Acuerdos sobre los
aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio - ADPIC, en la Parte Il
Seccion IV (Anexo 1C):

“Articulo 53.-
Fianza o garantia equivalente

1. Las autoridades competentes estaran facultadas
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para exigir al demandante que aporte una fianza o
garantia equivalente que sea suficiente para
proteger al demandado y a las autoridades
competentes e impedir abusos. Esa fianza o
garantia equivalente no debera disuadir
indebidamente del recurso a estos procedimientos.

Cuando a consecuencia de una demanda
presentada en el ambito de la presente seccion, las
autoridades aduaneras hayan suspendido el
despacho para libre circulacién de mercancias que
comporten dibujos o modelos industriales,
patentes, esquemas de trazado o informaciéon no
divulgada, sobre la base de una decision no
tomada por una autoridad judicial u otra
autoridad independiente, y el plazo estipulado en
el articulo 55 haya vencido sin que la autoridad
debidamente facultada al efecto dicte una medida
precautoria provisional, y si se han cumplido todas
las demas condiciones requeridas para la
importacion, el propietario, el _importador o el
consignatario de esas mercancias tendré derecho
a obtener gue se proceda al despacho de aduana
de las mismas previo deposito de una fianza por un
importe que sea suficiente para proteger al titular
del derecho en cualquier caso de infraccion. El
pago de tal fianza se entendera sin perjuicio de
ningln otro recurso a disposicion del titular del
derecho, y se entendera asimismo que la fianza se
devolvera si éste no ejerce el derecho de accién en
un plazo razonable.”

(Subrayado y negrita agregado)

Sobre como calcular el monto o porcentaje de la caucion
gue debe otorgar el solicitante de la medida en
frontera®®

En primer lugar, y en virtud a la aplicacion del principio de
complemento indispensable, corresponde a la legislacion

394

Esta seccidn ha sido extraida de la respuesta a la pregunta 6.3 formulada por el
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47.2.

47.3.

interna de cada pais miembro de la Comunidad Andina
establecer los pardmetros o criterios para determinar el
monto o0 porcentaje de la caucion o garantia
correspondiente.

En caso de que la legislacion interna no haya regulado dicha
materia, la autoridad competente puede actuar con
mesurada discrecionalidad, pero no con arbitrariedad.
Sobre la base de dicha discrecionalidad, y aplicando los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, la referida
autoridad puede establecer el monto o porcentaje de la
caucion o garantia que considere pertinente seglin las
circunstancias. Asimismo, puede aplicar, supletoriamente,
los pardmetros o criterios establecidos en otros
ordenamientos procesales internos, como es el caso, por
ejemplo, de las leyes procesales civiles nacionales.

Es importante mencionar que el hecho de que un tema
sujeto al principio de complemento indispensable no haya
sido regulado por la legislacion interna no deberia impedir
que los ciudadanos exijan los derechos o garantias previstos
en el derecho comunitario andino. En este sentido, si la
legislacién interna no hubiera establecido parametros o
criterios para determinar el monto o porcentaje de la
caucion o garantia, ello no deberia impedir a la autoridad

consultante en las paginas 21 y 22 de la Interpretacion Prejudicial
N° 504-1P-2015 de fecha 17 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente: Luis
Rafael Vergara Quintero), que a su vez constan en las paginas 52 y 53 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3220 del 8 de marzo de 2018. Se
ha editado el primer parrafo de la respuesta a la pregunta 6.3 formulada por el
consultante, la cual consta en la pagina 21 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La pregunta 6.3. del consultante es la siguiente: “¢El monto o porcentaje de la
caucion que debe otorgar el solicitante de la medida de frontera sera fijada de
manera discrecional por la autoridad competente? ¢ Cudles son los parametros
o criterios para determinar el monto o porcentaje de caucion o garantia?”

La Interpretacion Prejudicial N° 504-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3220.pdf
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competente establecerlo en el caso concreto, para
salvaguardar los derechos subjetivos o intereses legitimos
involucrados. Como se ha dicho, la mencionada autoridad
puede guiarse por los principios de razonabilidad vy
proporcionalidad, o acudir supletoriamente a algun
ordenamiento procesal nacional.

La inspeccion de verificacion de las mercancias
denunciadas. La notificacion de la medida en fronteray
el computo del plazo para interponer la accion por
infraccion3%

La inspeccion de verificacion de las mercancias
denunciadas

Si bien la inspeccion —contemplada en el Articulo 251 de
la Decision 486— puede ser un elemento de juicio o un
medio probatorio para que la autoridad competente
suspenda la operacion aduanera (lo que supone que la
inspeccion se realiza antes de la suspension aduanera),
tampoco existe impedimento para que dicha inspeccion se
realice con posterioridad o se ordene en la misma resolucion
que ordena la suspension de la operacion aduanera o en una
resolucion posterior.

Debe darse la oportunidad al importador para que asista a
la inspeccion; no obstante, si no es posible notificar al
importador ello no impide la realizacién de la inspeccion.

395

Esta seccion ha sido extraida de las respuestas a las preguntas formuladas por
el consultante en las paginas 10 a 13 de la Interpretacion Prejudicial
N° 28-1P-2017 de fecha 14 de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Luis
Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 11 a 13 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3658 del 6 de junio de 2019.

Se ha editado las respuestas a las preguntas formuladas por el consultante, las
cuales constan en las paginas 11, 12 y 13 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 28-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3658.pdf
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48.3.

48.4.

48.5.

48.6.

48.7.

Sin embargo, para no violar el derecho de defensa del
importador, la autoridad aduanera tiene que cerciorarse de
haber utilizado todos los mecanismos pertinentes para hacer
una debida notificacion. Si pese ello no se ha podido
notificar, no viola el derecho de defensa del importador el
no poder asistir a la inspeccion.

Una vez que se ordena la inspeccion, la facultad y el
derecho de asistir es de las partes, es decir del solicitante y
del importador o exportador; en consecuencia, la autoridad
aduanera no puede negarles el derecho de asistir a la
inspeccion.

La notificacién de la medida en frontera y el computo
del plazo para interponer la accion por infraccion

El acto administrativo que ordena la suspension del tramite
aduanero (Articulo 252 de la Decision 486) se notifica tanto
al solicitante, es decir al que alega ser titular de la marca,
como al importador o exportador de los productos, a ambos
debe realizarse la notificacion. No obstante, el plazo de diez
dias contemplado en la norma para interponer la accién por
infraccién es solo para el solicitante; por lo tanto, dicho
plazo se computa desde la realizacion de la notificacion al
mismo.

El plazo de diez dias consagrado en el Articulo 253 de la
Decision 486 para que el solicitante interponga la accion
por infraccion se computa desde el momento en que el
solicitante fue notificado de la medida en frontera.

El computo del plazo contemplado en el mencionado
Articulo 253 no debe tener en cuenta la fecha en que se
realizo la notificacion al importador o al exportador de los
productos ni la demora en la realizacion de dicha
notificacion; esto es, el plazo de diez para interponer la
accion por infraccion es solo para el solicitante, por lo tanto
dicho plazo se computa desde la realizacion de la
notificacion al mismo.
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El computo del plazo contemplado en el referido articulo no
debe tener en cuenta la fecha en que se realizd la
notificacion al importador de los productos ni la demora en
la realizacion de la misma.

Apartado VIII

La competencia desleal vinculada a la propiedad industrial

49,

49.1.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad
industrial.  Actos de confusién.  Actos de
aprovechamiento indebido de la reputacion ajena. Actos
de denigracion3°6

Definicién de competencia desleal

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a
la buena fe empresarial, contrario al normal

396

Los parrafos 49.1, 49.2, 49.3, 49.4 y 49.8 de esta seccion han sido extraidos de
las paginas 6, 7 y 9 de la Interpretacion Prejudicial N° 186-1P-2017 de fecha 7
de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que
constan en las paginas 29, 30 y 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3381 del 28 de setiembre de 2018. Se ha editado el parrafo 1.3
de la pagina 6 de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha
editado las notas a pie de pagina 6 del parrafo 1.3, 7 del parrafo 1.4, 8 del
parrafo 1.5, 9 del parrafo 1.6 y 11 del parrafo 1.11 de las paginas 7y 9 de la
referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 186-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203381.pdf

Por su parte, los parrafos 49.5, 49.6. 49.7, 49.9, 49.10, 49.11, 49.12, 49.13,
49.14, 49.15, 49.16, 49.17 y 49.18 de esta seccion han sido extraidos de las
paginas 20 a 23 de la Interpretacion Prejudicial N° 25-1P-2017 del 13 de junio
de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. GOmez Apac), que constan en las
paginas 38 a 41 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3074 del 4
de agosto de 2017. Se ha editado los parrafos 5.2, 5.9 y 5.11 de las paginas 20
y 22 de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las
notas a pie de pagina 37 del parrafo 5.8, 38 del parrafo 5.10, 39 del parrafo
5.11, 40 del péarrafo 5.12, 41 del pérrafo 5.14, 42 del parrafo 5.15 y 43 del
parrafo 5.16 de las paginas 22 y 23 de la referida Interpretacion Prejudicial.
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desenvolvimiento de las actividades economicas basado en
el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el particular, el
Tribunal ha considerado gque son actos contrarios a los usos
y practicas honestos aquellos que se producen con la
intencion de causar dafio o de aprovecharse de situaciones
que puedan perjudicar al competidor3®’.

Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el
mercado productos o servicios a menores precios, de mejor
calidad, en mayor variedad y/o de méas facil acceso,
beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo
concepto: eficiencia econdmica. Esta eficiencia se logra
mejorando la administracién de la empresa; investigando e
innovando; reduciendo los costos de produccién;
optimizando los canales de comercializacién; contratando a
los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores;
ofreciendo servicios de postventa idoneos y oportunos,
etc.3%

397

398

La Interpretacion Prejudicial N° 25-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3074.pdf

Finalmente, los pérrafos 49.19, 49.20, 49.21 y 49.22 de esta seccidn han sido
extraidos de las paginas 5y 6 de la Interpretacion Prejudicial N° 389-1P-2018
del 30 de abril de 2019 (Magistrado Ponente: Hernan Romero Zambrano), que
constan en las paginas 6 y 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3669 del 17 de junio de 2019.

Se ha editado la nota a pie de pagina 7 del parrafo 1.12 de la pagina 5 de la
referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 389-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203669

odf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 38-1P-98 de fecha 22 de enero de 1999,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de
marzo de 1999.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 01-1P-2018 de fecha 8 de febrero de 2018,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3215 del 23 de
febrero de 2018.
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El esfuerzo empresarial legitimo, expresado como
eficiencia econdémica, da como fruto la atraccion de clientes
y el incremento de las ventas. El dafio concurrencial licito
ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor
clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u
otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el
mercado algo maés atractivo de que lo que ofrecen sus
competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo:
la presion existente en el mercado por ofrecer las mejores
condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en
beneficio de los consumidores.3%°

Lo ilicito, y que constituye un acto desleal o de competencia
desleal, es atraer clientes o dafar al competidor, no sobre la
base del esfuerzo empresarial legitimo (eficiencia
econdmica), sino debido a actos contrarios a la buena fe
comercial, actos que atentan contra el normal
desenvolvimiento de las actividades econdémicas que
pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al
interés general, tales como la induccion a error (actos de
engafio y de confusidn), la denigracién al competidor (con
informacion falsa), la explotacion indebida de la reputacion
ajena, la violacion de secretos comerciales, entre otros
similares.*®

Sobre el particular, el Articulo 258 de la Decision 486
establece lo siguiente:

“Articulo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a
la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial
que sea contrario a los usos y practicas honestos.”

De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa
gue indique cuales actos se consideran desleales. Sera
desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que

399

400

Ibidem.

Ibidem.
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49.8.

realizado en el &mbito empresarial sea contrario a los usos
y précticas honestos.*!

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y
practicas honestos, el Tribunal ha considerado que son
actos que se producen, precisamente, cuando se actla con
la intencion de causar dafio o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor.4%?

La doctrina juridica sefiala que para que un acto pueda ser
constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir
dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la
finalidad concurrencial del acto), y que este acto de
competencia sea calificable como desleal (el medio
empleado para competir y atraer la clientela es desleal)*%,
Veamos en detalle ambos elementos:

a) Es un acto de competencia porque la realiza un
competidor en el mercado con la finalidad de atraer
clientes.

b)  Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la
base de la eficiencia econdmica (esfuerzo
empresarial), lo hace a través de métodos
deshonestos, contrario a la buena fe empresarial,
como la induccion a error (actos de engafio y de
confusion), el descrédito o denigracion del
competidor (con informacion falsa), la explotacion
indebida de la reputacion ajena, la comparacion

401

402

403

Ver Interpretacion Prejudicial N° 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de
octubre de 2015.

Ibidem.

Jorge Jaeckel Kovacs y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la
competencia desleal. Qué es, como se establece en las normas, qué se debe
probar y quién la debe probar, en “Rev. Derecho Competencia”, Bogota,
volumen 9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.
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indebida, la imitacion sistematica, la violacion de
secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal
desenvolvimiento de las actividades economicas en el
mercado, por lo que afecta (dafio efectivo o dafio potencial)
al competidor o competidores, a los consumidores y al
interés general. La competencia desleal afecta el normal
desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena
fe.

La legislacion andina trata de prevenir conductas que
atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la
proteccion a los competidores, al publico consumidor y al
interés general, en relacibn con wuna competencia
deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de
propiciar un correcto funcionamiento del sistema
competitivo.*%*

Actos de confusién

Al respecto, el Literal a) del Articulo 259 de la Decision
486 regula los actos de competencia desleal, en la
modalidad de actos de confusion, vinculados a la propiedad
industrial.

Tales actos gozan de las siguientes caracteristicas, de
acuerdo a lo sostenido por el Tribunal:*%®

a) No se trata de establecer un andlisis en materia de
confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es
un tema regulado en otra normativa. Se trata,
entonces, de determinar si dichos actos, en relacion
con un competidor determinado, generan confusion

404 Ver Interpretacion Prejudicial N° 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015,

405

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de
octubre de 2015.

Ibidem.
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49.12.

49.13.

en el pdblico consumidor respecto  del
establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.

b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear
confusion por cualquier medio. Lo anterior quiere
decir que se pueden presentar diversas maneras de
crear confusion respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios,
engafios, aseveraciones, envio de informacion,
imitacion, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilizacion de un signo distintivo ajeno
para hacer pasar como propios productos ajenos, es
considerada como una préactica desleal.

c) Para catalogar un acto como desleal, es condicion
necesaria que los competidores concurran en un
mismo mercado, puesto que si ho hay competencia;
es decir, si los actores no concurren en un mismo
mercado no se podria hablar de competencia desleal.

El andlisis debe partir de “indicios razonables” que
permitan llegar a la conclusion de que los actos realizados
por la demandada podrian perjudicar a otro competidor en
el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo
hecho, acto u omision del que, por via de inferencia, pueda
generar una gran probabilidad de que el acto se haya
realizado con el &nimo de cometer un acto de competencia
desleal 4%

Actos de aprovechamiento indebido de la reputacion
ajena

Sin duda alguna, aprovecharse ilicitamente del prestigio
que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que

406

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial N° 67-1P-2015 de fecha 13

de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2533 del 8 de julo de 2015.
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debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas
que denominamos desleales y que podrian generar grandes
problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el
mercado y error en el plblico consumidor.*%’

A proposito de la marca notoriamente conocida que merece
una proteccion reforzada en el mercado, esto parte del
mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que
se debe proteger para desarrollar adecuada 'y
estructuralmente el desarrollo del mercado.

La mencionada conducta desleal no solo estd dirigida a
aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino
del posicionamiento de un producto como tal, de la fama 'y
prestigio de la organizacion empresarial, o inclusive de la
honestidad y transparencia en la venta de un producto o en
la presentacion de un servicio, entre otras situaciones que
podrian constituir la imagen de una empresa.*®

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logistica.
Permitir que de manera velada otro competidor se
aproveche de dicha situacion, es en ultimas permitir que el
posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo,
generando con estos una erosion sistematica de la ubicacion
de un empresario en el mercado.*%®

En este caso, es muy importante tener en cuenta que la
accion de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el
prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto
genera un deterioro sistematico de la posicion
empresarial.*1°

407

408

409

410

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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49.18.

49.19.

49.20.

49.21.

49.22.

Por lo tanto, se debera analizar si la actuacion de la
demandada configura un supuesto de competencia desleal
por confusién y aprovechamiento indebido de la reputacion
ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

Actos de denigracion

El Literal b) del Articulo 259 de la Decision 486 regula los
actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de
denigracion, vinculados a la propiedad industrial.

La doctrina juridica sostiene que:

“También se reputa desleal la realizacion o difusion de
manifestaciones susceptibles de menoscabar el crédito en el
mercado de un empresario, de su actividad o de sus productos
[arts. 9 LCD y 6.a) LGP]. La tipificacién de los actos de
denigracion comprende todos los actos lesivos de la
reputacion de las personas que sean realizados en el mercado
y posean finalidad concurrencial. La consideracion de la
deslealtad de este tipo de actos tan s6lo se mantiene si las
afirmaciones que se difunden y se vierten no son exactas,
verdaderas y pertinentes, lo que significa que no sera desleal
la desvalorizacion de un agente del mercado con
afirmaciones ciertas, aplicandose con ello la maxima de la
exceptio veritatis.”*!!

La deslealtad ocurre en el caso que las afirmaciones que se
comuniquen o difundan al publico consumidor no sean
exactas, verdaderas y pertinentes; esto significa que no se
considerara desleal la desvalorizacion del agente de
mercado cuando las afirmaciones sean ciertas,
configurandose la méaxima de la exceptio veritatis.*!2

Por tanto, la denigracion es una conducta desleal contraria
al principio de buena fe, ya que tal acto merma la reputacion

411

412

M. Merce Darnaculleta i Gardella, La Competencia Desleal, lustel, Madrid,
primera edicion, 2007, p. 57.

Ibidem.
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del competidor como un acto de competencia desleal,
perjudicando su imagen comercial en el mercado frente a
los consumidores.

La diferencia entre infraccion de derechos marcarios y
actos de competencia desleal. Las autoridades
competentes*?

De conformidad con lo establecido en los Articulos 155,
156 y 238 de la Decision 486, que aprueba el Régimen
Comun de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina,
constituye una infraccion a un derecho marcario el que un
tercero, sin autorizacion o consentimiento del titular del
registro de una marca, realice cualquiera de los actos
tipificados en los seis literales del referido Articulo 155,
teniendo en consideracion los conceptos vertidos en el
mencionado Articulo 156. El titular del derecho marcario
puede entablar accion por infraccién, via denuncia o
demanda, contra dicho agente econdémico en los términos
mencionados en el Articulo 238 de la Decision 486.

Por tanto, constituye una infraccion marcaria el que un
tercero, sin autorizacion o consentimiento del titular del
registro marcario, realice cualesquiera de los siguientes
actos:

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

413

Esta seccion ha sido extraida de los parrafos 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12y
1.13 de las paginas 5 a 10 de la Interpretacion Prejudicial N° 186-1P-2017 de
fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac),
que constan en las paginas 28 a 33 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3381 del 28 de setiembre de 2018. Se ha mejorado el parrafo 1.9
de la pagina 9 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 186-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203381.pdf
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b)

d)

f)

sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

suprimir o modificar la marca con fines comerciales,
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre
los productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre los productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes 0 acondicionamientos
de tales productos;

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

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

usar en el comercio un signo idéntico o similar a una
marca  notoriamente  conocida  respecto  de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un dafio
econdémico o comercial injusto por razén de una
dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial
0 publicitario de la marca, o por razén de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o
de su titular;

usar publicamente un signo idéntico o similar a una
marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién
de la fuerza distintiva o del valor comercial o
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publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio.

Por su parte, el Articulo 258 de la Decision 486 considera
desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial
realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los
usos y practicas honestos.*!*

El Articulo 259 de la Decision 486 establece que
constituyen actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusién, por
cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; o,

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

Adicionalmente, el Articulo 262 de la Decision 486
establece que constituira competencia desleal los siguientes
actos realizados respecto de un secreto empresarial:

a)  explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, un
secreto empresarial al que se ha tenido acceso con
sujecion a una obligacion de reserva resultante de una
relacion contractual o laboral;

414

Ver Interpretacion Prejudicial N° 38-1P-98 de fecha 22 de enero de 1999,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de
marzo de 1999.
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b)  comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor
legitimo, el secreto empresarial referido en el
literal a) precedente con animo de obtener provecho
propio o de un tercero o de perjudicar a dicho
poseedor;

c)  adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o
contrarios a los usos comerciales honestos;

d)  explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial
que se ha adquirido por los medios referidos en el
literal ¢) precedente;

e)  explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de
otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la
persona que lo comunico adquirid el secreto por los
medios referidos en el incisoc), o que no tenia
autorizacion de su poseedor legitimo para
comunicarlo; o,

f)  comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido
conforme al inciso €), en provecho propio o de un
tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo del
secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerara adquirido por medios
contrarios a los usos comerciales honestos cuando la
adquisicion resultara, entre otros, del espionaje industrial,
el incumplimiento de un contrato u otra obligacion, el abuso
de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber
de lealtad, o la instigacion a realizar cualquiera de estos
actos.

El Articulo 259 de la Decision 486 admite la posibilidad de
que existan otros supuestos de competencia desleal
vinculados a los derechos de propiedad industrial, pues
claramente menciona que los alli establecidos son, entre
otros. Dada esta situacion con mayor razon pueden existir

301



50.7.

50.8.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

otros supuestos de competencia desleal no vinculados a los
derechos de propiedad industrial. Es asi que los paises
miembros de la Comunidad Andina pueden tener
legislacion nacional que tipifique supuestos de competencia
desleal distintos a los establecidos en los Articulos 259 y
262 de la Decision 486, tanto vinculados a los derechos de
propiedad industrial como no vinculados a dichos
derechos.*!®

Algunos hechos tipificados como infraccion marcaria
eventualmente podrian constituir actos de competencia
desleal. Asi, por ejemplo, lo sefialado en el Literal d) del
Articulo 155 (“usar en el comercio un signo idéntico o
similar a la marca respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiera causar confusion o riesgo
de asociacion con el titular de/ registro ) podria ser similar
alo establecido en el Literal a) del Articulo 259 (“cualquier
acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor”). Sin
embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las
infracciones marcarias de la de los actos de competencia
desleal.

La infraccion marcaria se consuma con la actividad, incluso
de carécter preparatorio, de usar de una u otra forma un
signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o
notoria (0 renombrada), al punto que es posible que el
infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o
del registro marcario. La infraccion marcaria afecta un
derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del
registro.

415

Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas
sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Represion de la Competencia Desleal del
2008 (Perl) o de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de
Mercado del 2011 (Ecuador).
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51.

51.1.

Las autoridades competentes

Los Articulos 238 y 267 de la Decision 486 se refieren a la
“autoridad nacional competente” para el conocimiento de
las acciones de infraccion a derechos de propiedad
industrial y acciones por competencia desleal, de modo que
la legislacion interna de cada pais miembro decide qué
autoridad administrativa o jurisdiccional conocera las
acciones por infracciones marcarias y cudl las acciones por
competencia desleal. La legislacion interna de cada pais
puede establecer que la misma autoridad conozca ambos
tipos de acciones, o puede establecer que sean autoridades
diferentes. Es mas, puede establecer que determinados
actos de competencia desleal (por ejemplo los vinculados a
la afectacion de derechos de propiedad industrial) sean
conocidos por una autoridad y que otros actos de
competencia desleal sean conocidos por otra autoridad.

Preguntas y respuestas vinculadas a la relacion que
existe entre las infracciones marcarias y los actos de
competencia desleal regulados en la Decision 486 y los
actos de competencia desleal regulados por las
legislaciones internas de los paises miembros de la
Comunidad Andina*'®

¢Los paises miembros de la Comunidad Andina pueden
regular en su legislacion interna la prohibicion de actos de

416

Esta seccion ha sido extraida de las respuestas a las preguntas formuladas por
el consultante en las paginas 10, 11 y 12 de la Interpretacién Prejudicial
N° 186-1P-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo
R. Gdmez Apac), que a su vez constan en las paginas 33, 34 y 35 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3381 del 28 de setiembre de 2018. Se ha
editado las respuestas a las preguntas 2.1, 2.4 y 2.5 formuladas por el
consultante, las cuales constan en las paginas 10, 11 y 12 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 186-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203381.pdf
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competencia desleal adicionales o complementarios a los
actos de competencia desleal previstos en la Decision 4867

Si lo pueden hacer, tal como se explica en el parrafo 50.6
de la seccion precedente.

¢La fiscalizacion de la competencia desleal puede tener
incidencia sobre el uso de marcas cuyo registro fue
otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en
la Decision 486?

Si podria tener incidencia. Si el acto de competencia desleal
se realiza a través del registro de una marca (otorgado de
conformidad con las disposiciones previstas en la Decision
486) o el uso de esta en el mercado, la autoridad
competencia desleal podria ordenar como medida
correctiva el cese de la conducta constitutiva del acto de
competencia desleal, lo que podria tener incidencia sobre el
uso de dicha marca como, por ejemplo, el abstenerse de
vender productos bajo dicha marca, el retiro del mercado de
tales productos, etc.

¢Se puede considerar el registro de una marca, de manera
aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un
acto gque persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal?

De conformidad con lo establecido en el Articulo 137 de la
Decision 486, cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro
se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal, podra denegar dicho
registro.

Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el
registro ya otorgado puede constituir un instrumento para
perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia
desleal.
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51.4.

51.5.

No solo a partir del articulo mencionado en el parrafo
precedente, sino también en funcion de los supuestos que la
legislacion nacional tipifique como actos de competencia
desleal (por ejemplo, los actos de imitacion sistematica de
las prestaciones o iniciativas empresariales*'’) si es posible
considerar el registro de una marca, de manera aislada o
analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que
persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal.

¢La autoridad de propiedad industrial (la autoridad del
registro marcario) tiene competencia para conocer actos de
competencia desleal? ¢Otra autoridad puede tener
competencia para conocer actos de competencia desleal?

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo 50.9 de la seccion
precedente, la legislacion nacional puede identificar los
actos de competencia desleal que pueden ser conocidos por
la autoridad de propiedad industrial. Asimismo, es posible
que determinados actos de competencia desleal sean
conocidos por la autoridad de propiedad industrial y que
otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra
autoridad*8,

¢La autoridad competente para fiscalizar la competencia
desleal puede ordenar al infractor que deje de usar las
marcas registradas a traveés de las cuales se perpetro,
ejecutd, facilitdé o consolidd un acto de competencia
desleal?

Considerando las respuestas brindadas a las preguntas
contenidas en los péarrafos 51.2 y 51.3 precedentes es

417

418

De modo referencial, es el caso del Literal ¢) del Numeral 3 del Articulo 27 de
la Ley Orgénica de Regulacion y Control del Poder de Mercado del Ecuador.

A modo de ejemplo, en el Per(, determinados actos de competencia desleal
(vinculados a la propiedad industrial) son conocidos por la Comisién de Signos
Distintivos y otros actos de competencia desleal son conocidos por la Comision
de Fiscalizacion de la Competencia Desleal, del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual.
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posible afirmar que la autoridad competente para fiscalizar
la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje
de usar la marca registrada a través de la cual se perpetro,
ejecuto, facilitd o consolidd un acto de competencia desleal.
Tal seria el caso, por ejemplo, que la referida autoridad
ordenara al infractor el abstenerse de vender productos bajo
dicha marca, el retiro del mercado de tales productos, etc.
Lo que no podria la autoridad competente para fiscalizar la
competencia desleal es invalidar o anular el registro
marcario, pues ello es de competencia de la autoridad de
propiedad industrial.

Por tal razon es importante diferenciar el mandato (de la
autoridad) que afecta al registro en si del mandato (de la
autoridad) que afecta el uso de la marca. Como se ha dicho,
la autoridad competente para fiscalizar la competencia
desleal puede ordenar al infractor que deje de usar la marca
registrada a través de la cual se perpetrd, ejecuto, facilito o
consolid6 un acto de competencia desleal.

Una figura juridica diferente al mandato de dejar de usar
una marca en el mercado es la renuncia al registro prevista
en el Articulo 171 de la Decision 486.

Riesgo de confusidén entre envases y empaques en el
contexto de un acto de competencia desleal*'®

Para analizar el riesgo de confusién entre envases y
empaques la autoridad debe tener en consideracion todos

419

Esta seccidn ha sido extraida de la respuesta a la pregunta 2.2 formulada por el
consultante en las paginas 6 y 7 de la Interpretacion Prejudicial N° 43-1P-2018
de fecha 8 de noviembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gbmez Apac),
que consta en las paginas 31y 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3465 del 3 de diciembre de 2018.

El consultante preguntd lo siguiente:
“2.2. En mérito de lo establecido en el Articulo 259 Inciso a) de la
Decision 486, para determinar que el empaque de un producto es capaz

de crear confusion en los consumidores con respecto de los envases de
los productos del competidor y por consiguiente constituirse en un acto
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52.2.

52.3.

los elementos involucrados: el disefio de las formas, los
materiales utilizados, los colores, los elementos gréficos y
denominativos, y la disposicion de los elementos antes
mencionados. Se trata de un analisis integral que tiene por
objeto comparar el envase con el empaque, o dos envases,
0 dos empaques.

La actuacion de buena fe implica que cada empresario,
sobre la base de su esfuerzo empresarial (eficiencia), disefia
sus propios envases y empaques, lo que evidentemente
tiene un costo. La competencia desleal, por el contrario,
supone atraer clientes de manera desleal (sin esfuerzo
empresarial), caso en el cual, por ejemplo, el empresario
infractor, o imita el envase o empaque del competidor
simplemente para ahorrar los costos que implicaria elaborar
un disefio propio, o imita el envase o empaque para inducir
aerror al consumidor y asi desviar la clientela. Ambos casos
de imitacion constituyen actos de competencia desleal.

La imitacién a una iniciativa empresarial sera licita si ella
es desarrollada de conformidad con la buena fe empresarial.
Por ejemplo, si alguien pone un restaurante con karaoke
nada impide que otro empresario, sobre la base de su libre
iniciativa privada y libertad de empresa, imite la iniciativa
de poner también un restaurante con karaoke, conservando
cada uno sus marcas y los disefios propios de cada
establecimiento, de modo que no haya riesgo de confusion,
ni directo ni indirecto, respecto del origen empresarial de
ambos negocios.

de competencia desleal por confusion, ¢se deben emplear las reglas del
cotejo marcario? En todo caso, ¢qué reglas o criterios se deben
emplear para cotejar dos empaques a fin de determinar si existe riesgo
de confusién como acto de competencia desleal, considerando que el
derecho de represion de la competencia desleal considera el derecho a
imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente? En todo caso,
¢cudles son los limites al referido derecho a imitar?”

La Interpretacion Prejudicial N° 43-1P-2018 (completa) se encuentra disponible

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3465.pdf
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Por tanto, un primer limite al derecho de imitacion es
respetar los derechos de propiedad industrial existentes
(marcas, nombres comerciales, lemas comerciales). Un
segundo limite es que no haya riesgo de confusion directo
o indirecto. Un tercer limite, segun la tipificacion interna de
cada pais, serd si la imitacion es sistematica, lo que
evidencia el aprovechamiento del esfuerzo y gastos en
innovacion en los que incurre el competidor.

Apartado IX

Otros temas vinculados a los signos distintivos*?

Para un mayor estudio de los signos distintivos, se sugieren las
siguientes tematicas:

(i)

(i)

Primacia del ordenamiento juridico comunitario andino. La
Decision 486 y su relacion con el Convenio de Paris para la
proteccion de la propiedad industrial. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 50-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3063.pdf

Autonomia de la oficina nacional competente para tomar
sus  decisiones.  Ver Interpretacion  Prejudicial
N° 66-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3098 del 20 de
setiembre de 2017. Disponible en:

420

A continuacidn se listan algunos criterios jurisprudenciales relevantes emitidos
por el TICA con anterioridad al afio 2016: La marca tactil o de textura. Los
requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representacion
grafica. El requisito de distintividad. La forma de publicacion de una marca
tactil o de textura. La textura de uso comudn. La textura impuesta por una
funcion técnica o por la naturaleza del producto. Estos temas se encuentran en
la Interpretacion Prejudicial N° 242-1P-2015 de feha 24 de agosto de 2015,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de
setiembre de 2015. Disponible en:

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2579.pdf
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3098.pdf

Exigencia de la presentacion de la traduccion de los
documentos. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 313-1P-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 2952 del 8 de marzo de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE2952.pdf

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las
marcas. Ver Interpretacion Prejudicial N° 127-1P-2017 de
fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3198 del 20 de febrero
de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3198.pdf

Formas usuales o necesarias de los productos, envases o
envolturas en la conformacion de marcas tridimensionales.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 384-1P-2017 de fecha 14
de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3330 del 28 de junio de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203330.pdf

Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 266-1P-2016 de fecha 17 de
febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 2974 del 17 de marzo de 2017. Disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacetas/GACE2974.pdf

La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de
marcas tridimensionales. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 25-1P-2017 de fecha 13 de junio de 2017, publicada en
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(viii)

(ix)

)

(xi)

(xii)
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la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3074 del 4
de agosto de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3074.pdf

Marcas de fantasia. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 620-1P-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3072 del 4
de agosto de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3072.pdf

Marcas conformadas por letras. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 50-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3063.pdf

Signos conformados por denominaciones descriptivas,
genéricas y de uso comun. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 551-1P-2016 de fecha 31 de julio de 2019, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3052 del 26
de junio de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3052.pdf

Palabras de uso comun en la conformacion de marcas.
Marca débil. Ver Interpretacion Prejudicial N° 42-1P-2017
de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3063.pdf

Particulas de uso comdn en la conformacion de marcas
farmacéuticas. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 234-1P-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017,
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3213 del 23 de febrero de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3213.pdf

El trade dress. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 52-1P-2018 de fecha 8 de noviembre de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3466 del
4 de diciembre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203466.pdf

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El
origen empresarial de una marca. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 128-1P-2017 de fecha 17 de noviembre de
2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3185 del 9 de febrero de 2018. disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3185.pdf

Irregistrabilidad de signos engafiosos. La distintividad
adquirida o “secondary meaning”. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 59-1P-2019 de fecha 3 de junio de 2019,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3708 del 1 de agosto de 2019. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203708.pdf

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo
de confusion directo, indirecto y de asociacién. Similitud
ortografica, fonética, conceptual o ideoldgica y grafica o
figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos
distintivos. Ver Interpretacién Prejudicial N° 700-1P-2018
de fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3673 del 20 de junio de 2019.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203673.pdf
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(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)
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Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen
a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante
haya sido un representante o distribuidor o expresamente
autorizado por el titular. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 73-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3401 del
9 de octubre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203401.pdf

Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de
propiedad industrial de un tercero, salvo que medie
consentimiento. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 307-1P-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3396 del
9 de octubre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203396.pdf

Irregistrabilidad de signos que contienen términos de la
cultura de una region. Ver Interpretacién Prejudicial
N° 353-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3416 del
5 de noviembre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203416.pdf

Comparacién  entre  signos  denominativos.  Ver
Interpretacion Prejudicial N° 120-1P-2017 de fecha 17 de
noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3197 del 20 de febrero de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3197.pdf

Comparacion entre signos denominativos compuestos. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 684-1P-2018 de fecha 29 de
marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019. Disponible
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(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacetas/Gaceta%203641.pdf

Comparacion entre signos mixtos. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 721-1P-2018 de fecha 30 de abril de 2019,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3674 del 20 de junio de 2019. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203674.pdf

Comparacién entre signos mixtos y denominativos. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 700-1P-2018 de fecha 30 de
abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3673 del 20 de junio de 2019. Disponible
en:  http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacetas/Gaceta%203673.pdf

Comparacién entre un signo mixto con elemento
denominativo compuesto y un signo denominativo. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 51-1P-2017 de fecha 7 de julio
de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3098 del 20 de setiembre de 2017. Disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacetas/GACE3098.pdf

Comparacién entre signos mixtos, uno de ellos con
elemento denominativo compuesto. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 168-1P-2018 de fecha 1 de febrero de 2019,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3591 del 11 de abril de 2019. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203591.pdf

Comparacion entre marcas mixtas y figurativas. Marca
derivada. Ver Interpretacién Prejudicial N° 83-1P-2017 de
fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3131 del 27 de octubre de 2017.
Disponible en:
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(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

(xxxi)
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http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3131.pdf

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres
propios. Utilizacion de apellidos: proteccion legal y la
afectacion de la identidad. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 219-1P-2017 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3335 del 2
de julio de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203335.pdf

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de
competencia desleal. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 558-1P-2016 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3333 del 2
de julio de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203333.pdf

Observacion a la solicitud de registro marcario. Concesion
0 denegacion del registro. Debida motivacién. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 116-1P-2018 de fecha 29 de
marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3613 del 3 de mayo de 2019. Disponible
en:  http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacetas/Gaceta%203613.pdf

El legitimo interés en la oposicion a un registro de marca.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 357-1P-2017 de fecha 1
de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3642 del 17 de mayo de 20109.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%?203642.pdf

Examen de registrabilidad y debida motivacion de los actos.
Ver Interpretacion Prejudicial N° 120-1P-2017 de fecha 17
de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del
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(xxxii)

(xxxiii)

(xxxiv)

(Xxxv)

Acuerdo de Cartagena N° 3197 del 20 de febrero de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3197.pdf

Determinacion de la fecha de concesion de un registro
marcario. La renovacion de un registro marcario. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 298-1P-2016 de fecha 16 de
marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3007 del 28 de abril de 2017. Disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacetas/GACE3007.pdf

Usos que no requieren autorizacion del titular de la marca.
Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de
licencia exclusiva de marca. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 409-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3418 del
5 de noviembre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203418.pdf

Cancelacién de un registro de marca por falta de uso.
Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el
autorizado para ello. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 2-1P-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4 de
agosto de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3073.pdf

Carga de la prueba en la accion de cancelacion de marca por
no uso. Ver Interpretacion Prejudicial N° 12-1P-2019 de
fecha 3 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3704 del 1 de agosto de 2019.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203704.pdf

315


http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3197.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3197.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3007.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3007.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203418.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203418.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3073.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3073.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203704.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203704.pdf

(xxxvi)

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

La nulidad de registro de marca. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3063.pdf

(xxxvii) La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 375-1P-2017 de fecha 11
de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3311 del 12 de setiembre de
2016. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACETA%203311.pdf

(xxxviii)Legitimacion para la interposicion de la accion de nulidad

(Xxxix)

(xI)

relativa. Ver Interpretacion Prejudicial N° 65-1P-2017 de
fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3335 del 2 de julio de 2018.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203335.pdf

Prescripcion de la accion de nulidad relativa de un registro
marcario. Ver Interpretacion Prejudicial N° 348-1P-2018 de
fecha 8 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3452 del 27 de
noviembre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203452.pdf

El secreto empresarial en la Decision 486. Explotar,
comunicar o divulgar, sin autorizacién de su titular, un
secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujecion
a una obligacion de reserva resultante de una relacién
contractual. Ver Interpretacion Prejudicial N° 189-1P-2017
de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre
de 2018. Disponible en:
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(xli)

(xlii)

(xliii)

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203393.pdf

Proteccion juridica de las denominaciones de origen.
Proteccion especial para denominaciones de origen que
identifiguen vinos 0 bebidas espirituosas. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 474-1P-2016 de fecha 16 de
marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3006 del 26 de abril de 2017. Disponible
en:  http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacetas/GACE3006.pdf

El principio de complemento indispensable sobre asuntos
de propiedad industrial. Ver Interpretacion Prejudicial
N° 81-1P-2017 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3376 del 17
de setiembre de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203376.pdf

La norma comunitaria en el tiempo. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 566-1P-2016 de fecha 14 de junio de 2018,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3350 del 23 de julio de 2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203350.pdf
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SUBCAPITULO Il
DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES
VEGETALES

El requisito de novedad de la obtencién vegetal*?

1.1. El Articulo 3 de la Decision 345 expresa que “variedad” es

el conjunto de individuos botanicos cultivados que se
distinguen por determinados caracteres morfoldgicos,
fisiologicos, citolégicos, quimicos, que se pueden perpetuar
por reproduccion, multiplicacion o propagacion.*??

1.2. El Articulo 4 de la Decision 345%23, por su parte, establece

Esta seccidon ha sido extraida de las paginas 3, 4 y 5 de la Interpretacion
Prejudicial N° 240-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 4, 5y 6 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de 2018.
Se ha editado el parrafo 1.3 de la pagina 4 de la referida Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 4 y 5 del parrafo
1.3; 6 del parrafo 1.4; y, 7 del parrafo 1.5 de las paginas 4 y 5 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial.

Adicionalmente, se ha eliminado la nota a pie de pagina 3 del parrafo 1.2 de la
pagina 3 de la referida Interpretacion Prejudicial debido a que no se pudo
verificar la literalidad de la cita contenida en la referida nota a pie de pagina.
Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina contenidas en los parrafos
1.1, 1.5y 1.6 de la presente seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 240-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203433

odf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 128-1P-2012 de fecha 6 de marzo de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 de 2 de mayo
de 2013.

Decision 345 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.-

“Articulo 4.- Los Paises Miembros otorgaran certificados de obtentor a las
personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas,
homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una
denominacion que constituya su designacion genérica.

(.)"
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los cinco requisitos que las variedades obtenidas deben
cumplir para ser objeto de proteccion:#%4

(i) Nueva;

(if) Distinta;

(iii) Homogénea;

(iv) Estable;

(v) Debe tener, ademas, una denominacion adecuada.

1.3. A efectos del presente caso corresponde abordar el requisito
de la novedad de la variedad vegetal, para lo cual
abordaremos lo regulado por el Literal a) del Articulo 8 de
la Decision 345, el cual establece lo siguiente:*?°

“Articulo 8.- Una variedad ser& considerada nueva si el
material de reproduccién o de multiplicaciéon, o un
producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o
entregado de otra manera licita a terceros, por el obtentor
0 su causahabiente o con su consentimiento, para fines de
explotacion comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando:

a) La explotacion haya comenzado por lo menos un
afo antes de la fecha de presentacién de la solicitud
para el otorgamiento de un certificado de obtentor
o0 de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega
se hubiese efectuado dentro del territorio de
cualquier Pais Miembro;

(..)"
(Subrayado agregado)

1.4. En ese sentido, cabe sefialar que el concepto de “novedad”
en el derecho de obtenciones vegetales resulta diferente del

424 \fer Interpretacion Prejudicial N° 128-1P-2012 de fecha 6 de marzo de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 de 2 de mayo
de 2013.

425 Ibidem.
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requisito de novedad establecido en el sistema de patentes.
En efecto, a diferencia de este ultimo, la novedad de una
obtencion vegetal no se destruye por la divulgacion de una
descripcion del objeto de proteccion, sino por la venta o
“entrega licita” de material —“de reproduccion o de
multiplicacion, o un producto de su cosecha”— vegetal de
la variedad obtenida a terceros, por el obtentor o su
causahabiente o con su consentimiento, a efectos de su
“comercializacion” durante los periodos indicados en el
Articulo 8 de la Decision 345%°,

De lo estipulado por la norma citada, se advierte que para
que se configure la perdida de la novedad de una variedad
vegetal debe verificarse la concurrencia de las siguientes
condiciones:*?’

- Que la explotacion haya comenzado por lo menos un
afio antes de la fecha de presentacion de la solicitud.

- Que la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del
territorio de cualquier pais miembro de la Comunidad
Andina.

Al respecto, el requisito de novedad requiere que la
variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a
efectos de su explotacion comercial antes de las fechas
sefialadas*?8, tomando como punto de partida la fecha de
presentacion de la solicitud.

La fecha de presentacién de la solicitud, por cierto, es la
fecha en la que se presento la solicitud cumpliendo todos
los requisitos establecidos por la normativa andina
correspondiente.

426

427

428

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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2.

2.1.

2.2.

El requisito de descripcion detallada del procedimiento
de obtencion de la variedad vegetal*?°

El Articulo 16 de la Decision 345 establece lo siguiente:

“Articulo 16.- La solicitud para el otorgamiento de un
certificado de obtentor de una nueva variedad debera
cumplir con las condiciones exigidas en el articulo 7 y
debera acompafarse de una descripcién detallada del
procedimiento de obtencién de la misma. Asimismo, de
considerarlo necesario la autoridad nacional competente,
con dicha solicitud deberd presentarse también una
muestra viva de la variedad o el documento que acredite
su depésito ante una autoridad nacional competente de
otro Pais Miembro.

Los Paises Miembros reglamentaran la forma en que
deberan efectuarse los depdsitos de muestras, incluyendo,
entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de
hacerlo, su duracién, reemplazo o suministro.”

(Subrayado agregado)

La disposicion transcrita exige que la solicitud de
certificado de obtentor, ademas de cumplir los cinco
requisitos explicados en la seccidn anterior, se acompafie de
una descripcion detallada del procedimiento de obtencién.
En otras palabras, el obtentor de la variedad debera
describir _con precision y detalle el proceso de

fitomejoramiento. Esta exigencia responde a la necesidad

de identificar claramente, paso a paso, el procedimiento de

429

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 5, 6 y 7 de la Interpretacion
Prejudicial N° 240-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 6, 7 y 8 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de 2018.
Se ha editado los parrafos 2.1, 2.2, 2.3 de las paginas 5 y 6 de la mencionada
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de pagina 8
del parrafo 2.3 de las paginas 6 de la referida Interpretacién Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 240-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203433.pdf
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obtencion, a efectos de garantizar la reproduccién
homogénea y estable de la variedad vegetal cuya proteccion
se reivindica o solicita.

En virtud del principio de complemento indispensable, el
contenido de la descripcion detallada que debe acompafiar
la solicitud sera reglamentado por las legislaciones internas
de los paises miembros. Asi, las legislaciones nacionales
pueden exigir que la referida descripcion contenga, entre
otros, los siguientes datos: la genealogia (definicidn de su
origen genético**® y la metodologia de su obtencion); las
caracteristicas morfoldgicas, fisioldgicas, fitosanitarias,
fenoldgicas, fisico-quimicas, industriales o agronomicas
que permitan su identificacion frente a variedades analogas;
los elementos técnicos adoptados que permitan ilustrar los
aspectos morfolégicos; procedencia geografica del material
genético que sirvio de base para la obtencion de la variedad;
y, el mecanismo de reproduccion o propagacion.

Adicionalmente, la citada disposicion establece la
posibilidad que la autoridad nacional competente requiera
que el solicitante u obtentor presente una “muestra viva™*3!
de la variedad o el documento que acredite su depdsito ante
la autoridad nacional competente de otro pais miembro. Los
aspectos procedimentales del depoésito de las muestras vivas
se regiran por lo establecido en la correspondiente

430

431

Si por lo menos uno de los progenitores son variedades vegetales de especies
silvestres de origen andino, el solicitante deberd presentar la certificacion
otorgada por la respectiva autoridad nacional competente a efectos de acreditar
haber accedido legitimamente al correspondiente recurso genético, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 46 de la Decision 391 - Régimen
Comln sobre Acceso a los Recursos Genéticos, de fecha 2 de julio de 1996,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 213 del 17 de julio
de 1996.

El Articulo 3 de la Decision 345 define el concepto de “muestra viva” de la
siguiente manera: “La muestra de la variedad suministrada por el solicitante
del certificado de obtentor, la cual serd utilizada para realizar las pruebas de
novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad”.
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2.5.

legislaciéon interna, en virtud de la remisién normativa
expresa contenida en el segundo parrafo*32,

Ademaés de la descripcion detallada y la muestra viva de la
variedad que pueda requerir la autoridad nacional
competente, se deberan pagar las tasas correspondientes, de
conformidad con las disposiciones previstas en las
legislaciones internas de los paises miembros*33. En
consecuencia, para el otorgamiento del certificado de
obtentor, el solicitante o titular del derecho de obtentor
debera cancelar la tasa correspondiente, la cual serd fijada
por la legislacion interna del correspondiente pais miembro.

Otros temas de derechos de los obtentores de variedades
vegetales**

Para un mayor estudio de derechos de los obtentores de
variedades vegetales, se sugieren las siguientes tematicas:

(i)  Requisitos que deben reunir las variedades vegetales
para ser objeto de proteccion. Ver Interpretacion
Prejudicial N° 314-1P-2017 de fecha 3 de diciembre
de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3536 del 7 de febrero de 2019.

432

433

434

A este respecto, cabe advertir que la autoridad nacional competente no exigira
el depdsito de la muestra viva cuando se hubiere acreditado el depdsito ante
una autoridad nacional competente de otro pais miembro, salvo en el caso que
fuere necesario para resolver una oposicion, y la muestra viva sea requerida
para la realizacién de pruebas de visibilidad, homogeneidad y estabilidad.

Véase, a modo de referencia, la obligacion de pago de las tasas
correspondientes, establecida en el Articulo 34 de la Decision 345.

A continuacion se listan algunos criterios jurisprudenciales relevantes emitidos
por el TICA con anterioridad al afio 2016: Objeto de la proteccion de la
Decision 345 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. Proteccidn provisional
del obtentor. Derechos del obtentor. Accién por infraccién de derechos. Las
licencias de explotacion. Agotamiento del derecho. Estos temas se encuentran
en la Interpretacion Prejudicial N° 128-1P-2012 de fecha 6 de marzo de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 de 2 de mayo
de 2013. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2187.pdf
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Disponible en: http://www.comunidadandina.org/
DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203536.pdf

(i) El principio de complemento indispensable. Ver
Interpretacion Prejudicial N° 240-1P-2017 de fecha 3
de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de
2018. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles
/Gacetas/Gaceta%203433.pdf

Finalmente, cabe mencionar que desde el 2006 hasta la
fecha, el TICA ha emitido doce (12) interpretaciones
prejudiciales vinculadas a los derechos de los obtentores de
variedades vegetales*®®.

*khkhkhkhhhkkk

435

A saber, Interpretaciones Prejudiciales nimeros 15-1P-2006 de fecha 3 de mayo
de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1358 del
19 de junio de 2006; 03-1P-2009 de fecha 11 de junio de 2009, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1756 del 18 de setiembre de 2009;
23-1P-2010 de fecha 16 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1879 del 17 de setiembre de 2010; 166-1P-2011 de
fecha 10 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2084 del 20 de agosto de 2012; 128-1P-2012 de fecha 6 de marzo
de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 del
2 de mayo de 2013; 204-1P-2013 de fecha 25 de agosto de 2014, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2393 del 15 de setiembre de
2014; 17-1P-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2668 del 19 de febrero de 2016;
104-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2813 del 28 de setiembre de 2016; 523-1P-2015 de
fecha 15 de setiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2904 del 26 de enero de 2017; 253-1P-2016 de fecha 3 de abril
de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3071 del
4 de agosto de 2017; 240-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de
2018; y, 314-1P-2017 de fecha 3 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3536 del 7 de febrero de 2019.
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CAPITULO 11

LIBRE COMPETENCIA

El presente capitulo compila los criterios juridicos contenidos en la
jurisprudencia del TICA relacionados con la Decision 608 — Normas
para la proteccion y promocion de la libre competencia en la
Comunidad Andina, de fecha 29 de marzo de 2005, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1180 del 4 de abril de
200543,

1.

1.1.

1.2.

La defensa de la libre competencia en la Comunidad
Andina*¥’

El Acuerdo de Cartagena promueve el libre intercambio de
bienes y servicios entre los paises miembros de la
Comunidad Andina a través del programa de liberacion de
bienes regulado en sus Articulos 72 a 78 y el marco general
de principios y normas para lograr la liberacion del
comercio intrasubregional de servicios regulado en sus
Articulos 79 y 80.

El libre intercambio de bienes y servicios permite que el
proceso competitivo genere eficiencia econémica en los
mercados, lo que beneficia a los consumidores, a las
empresas y a los propios Estados. A los consumidores

436

437

La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gacel1180.pdf

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 4 y 5 de la Interpretacion
Prejudicial N° 78-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gdmez Apac), texto que consta en las paginas 5y 6 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018. Se
ha editado los parrafos 1.1 de la pagina 4 y 1.4 de la pagina 5 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 78-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3383.pdf
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porque obtienen productos a menores precios, de mejor
calidad, en mayor variedad y en forma maés accesible. A las
empresas porque la presion competitiva las incentiva a
mejorar sus niveles de competitividad, prepardndolas para
aprovechar los mercados ampliados originados por el libre
comercio. Y a los Estados porque la mejora en
competitividad de las empresas, asi como la mayor
inversion 'y comercio originados por la competencia,
provocan mas ventas e ingresos y, por tanto, mas impuestos
que convertidos en recursos publicos permiten una mejor
provision de infraestructura y servicios publicos.

Los beneficios que el libre comercio genera para las
empresas y los consumidores en el marco de los procesos
de integracion econdmica pueden verse afectados a través
de las conductas anticompetitivas transfronterizas (el abuso
de la posicion de dominio y las practicas colusorias
horizontales y verticales), pues a través de estas, 0 se crean
barreras que dificultan la entrada o permanencia de las
empresas a los mercados, o se distorsionan los precios y
otras condiciones comerciales en perjuicio de los
consumidores.

Dado los beneficios de la libre competencia para los
procesos de integracion economica, el Capitulo X del
Acuerdo de Cartagena, denominado “Competencia
Comercial”, menciona que la Comisiéon adoptard, a
propuesta de la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy la
SGCA), las normas indispensables para prevenir o corregir
las practicas que puedan distorsionar la competencia dentro
de la subregion, tales como las manipulaciones indebidas
de precios, maniobras destinadas a perturbar el
abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto
equivalente.

Es asi que el 18 de diciembre de 1971 se publico la Decision
45 que aprobd normas para prevenir o corregir las practicas
que puedan distorsionar la competencia dentro de la
subregion. Dicha norma fue sustituida por la Decision 230

326



Capitulo Il — Libre competencia

2.1.

publicada el 18 de diciembre de 1987, la que a su vez fue
sustituida por la Decisién 285 publicada el 4 de abril de
1991, que también aprobO normas para prevenir o corregir
las distorsiones en la competencia generadas por précticas
restrictivas de la libre competencia. EI 29 de marzo de 2005
se publicd la norma vigente que sustituye a la Decision 285,
que es la Decision 608, cuyo Articulo 2 sefiala que ella tiene
como objetivo la proteccién y promocion de la libre
competencia en el ambito de la Comunidad Andina,
buscando la eficiencia econdmica en los mercados y el
bienestar de los consumidores.

El &mbito de aplicacion objetivo de la Decisién 608438

El Articulo 5 de la Decisién 608, Normas para la proteccion
y promocion de la libre competencia en la Comunidad
Andina, establece lo siguiente:

“Articulo 5.- Son objeto de la presente Decisién, aquellas
conductas practicadas en:

a)  Elterritorio de uno o mas Paises Miembros y cuyos
efectos reales se produzcan en uno o mas Paises

438

Los péarrafos 2.1 a 2.6 de esta seccion han sido extraidos de las paginas 5 a 8 de
la Interpretacion Prejudicial N° 78-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018
(Magistrado Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 6 a 9
de la Gacta Ofiial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018.
Se ha editado la nota a pie de pagina 5 del parrafo 2.3 de la pagina 6 y el parrafo
25 de la pagina 7 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 78-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3383.pdf

Por su parte, el parrafo 2.7 de esta seccion ha sido extraido de la pagina 27 de
la Sentencia recaida en el Proceso 05-AN-2015 de fecha 9 de marzo de 2017
(Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayll6n Quinteros), que consta en la pagina
28 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3012 del 2 de mayo de
2017. Se ha editado el parrafo 4.9 de la pagina 27 de la referida Sentencia.

La Sentencia recaida en el Proceso 05-AN-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3012.pdf
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Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se
produzcan en un unico pais; v,

b)  El territorio de un pais no miembro de la
Comunidad Andina y cuyos efectos reales se
produzcan en dos 0 mas Paises Miembros.

Las demas situaciones no previstas en el presente articulo,
se regirdn por las legislaciones nacionales de los
respectivos Paises Miembros.”

Como sefiala la Guia Practica para la aplicacion de la
Decision 608*°, un aspecto importante en el disefio de un
sistema de defensa de la libre competencia de &mbito
regional es la definiciobn del ambito objetivo de su
aplicacion; es decir, las practicas que se consideran
anticompetitivas y su alcance geografico.

Los supuestos que deben ser cubiertos por la Decisién 608
no necesariamente deben ser distintos a los previstos por las
normas internas de defensa de la libre competencia de cada
pais miembro, sino que, especialmente, debe atender
aquellos casos que no pueden ser enfrentados por las
autoridades nacionales de defensa de la libre competencia
debido al d&mbito geografico de la practica o conducta
anticompetitiva o sus efectos.*4°

De conformidad con lo establecido en los Literales a) y b)
del Articulo 5 de la Decision 608, esta norma andina se
aplica a la conducta anticompetitiva (abuso de posicion de
dominio o practica colusoria horizontal o vertical) que:

a)  Se realiza en un pais miembro y tiene efectos reales
en:

439

440

Documento de Trabajo (SG/dt 396) denominado Guia Practica para la
aplicacion de la Decision 608 “Normas para la proteccion y promocion de la
libre competencia en la Comunidad Andina” del 23 de octubre de 2007,
elaborado por la SGCA, p. 7.

Ibidem.
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(i)  Otro pais miembro.

(if)  Otros paises miembros.

(iii) En el pais donde se realiza la conducta y en otro
u otros paises miembros.

b)  Se realiza en dos 0 mas paises miembros y tiene
efectos reales en:

(i)  Al'menos uno de los paises miembros donde la
conducta se realiza.

(i) En los dos 0 més paises miembros donde la
conducta se realiza.

(iii) En un pais miembro distinto a los paises
miembros donde la conducta se realiza.

c) Se realiza en un pais no miembro y tiene efectos
reales en dos 0 mas paises miembros.

Todos los casos antes mencionados se refieren a conductas
anticompetitivas transfronterizas. En tales casos, teniendo
en consideracion donde se realiza la préactica o conducta
anticompetitiva y dénde se perciben los efectos reales de
dicha préctica, hay un escenario que traspasa fronteras, de
ahi el término “transfronterizo”. Estos casos, dada su
naturaleza geografica transfronteriza, tienen que ser
investigados por la SGCA con el apoyo de las autoridades
nacionales de defensa de la libre competencia conforme al
procedimiento de investigacion previsto en la Decision 608.

Por la misma razén, no se aplica la Decision 608 si la
conducta anticompetitiva no es transfronteriza, que es lo
gue ocurre cuando la conducta se realiza en un pais
miembro y tiene efectos reales en el mismo pais miembro.
Al respecto, el ultimo péarrafo del Articulo 5 de la Decision
608 establece que “Las demas situaciones no previstas en
el presente articulo, se regirdn por las legislaciones
nacionales de los respectivos Paises Miembros.” Tal es el
caso, por ejemplo, si la conducta anticompetitiva se realiza
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(tiene su origen) en la Republica del Peru y los efectos
reales se circunscriben al territorio peruano.

Se considera pertinente determinar el concepto de “efectos
reales transfronterizos”, tema en el cual la competencia para
investigar la tiene la SGCA, en los siguientes términos:

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del
Articulo 5 de la Decision 608, la SGCA es competente para
iniciar una investigacion por précticas restrictivas de la libre
competencia, de oficio o a solicitud de parte, cuando:

a)

b)

La préactica colusoria (horizontal o vertical) o el abuso
de posicion de dominio es realizada por empresas
ubicadas en mas de un pais miembro de la Comunidad
Andina, y tiene efectos reales en al menos un pais
miembro de la Comunidad Andina.

La préactica colusoria (horizontal o vertical) o el abuso
de la posicién de dominio es realizada por empresas
ubicadas en un pais miembro de la Comunidad
Andina, y los efectos reales de dicha préactica se
producen en al menos otro pais miembro de la
Comunidad Andina.

Se debe entender por "efecto real™:

a)

b)

Cualquier incidencia, afectacion, distorsion o
modificacion sobre la oferta o demanda en el mercado
0 comercio subregional correspondiente, lo que puede
comprender el precio de los productos o servicios o
demas condiciones de comercializacion, la cantidad
producida, la calidad de los productos o servicios, los
canales de aprovisionamiento de los insumos o los
canales de distribucién o comercializacion; o,

Cualquier otra situacion que signifique una afectacion
al bienestar de los consumidores.
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De las licitaciones colusorias previstas en el Literal €) del
Articulo 7 de la Decision 6084

El Literal €) del Articulo 7 de la Decisién 608 tipifica como
conducta (ilicita) restrictiva a la libre competencia lo que se
conoce como licitacion colusoria, tal como se aprecia a
continuacion:

“Articulo 7.- Se presumen que constituyen conductas
restrictivas a la libre competencia, entre otros, los
acuerdos que tengan el proposito o el efecto de:

(..)

e) Establecer, concertar 0 coordinar posturas,
abstenciones 0 resultados en licitaciones,
concursos o subastas publicas.

C.)

En efecto, una licitacion colusoria es el acuerdo que tiene el
proposito o el efecto de establecer, concertar o coordinar
posturas (propuestas, ofertas), abstenciones o resultados en
licitaciones o concursos publicos. Asi, por ejemplo, que los
postores se pongan de acuerdo respecto de cual de ellos va
a ganar una determinada licitacion publica y como se
repartiran los beneficios, o de qué manera ellos van a
adjudicarse sucesivas licitaciones publicas.

Un acuerdo con el objeto de determinar al ganador de una
licitacion o concurso publico es una infraccion instantanea
con efectos en el tiempo. Es instantanea porque la
infraccidn se realiza y se consuma con el acuerdo. Este por
cierto, puede darse de muchas maneras: en una reunion o en

441

Esta seccion ha sido extraida de la pagina 18 de la Sentencia recaida en el
Proceso 05-AN-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrada Ponente:
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros), que consta en la pagina 19 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3012 del 2 de mayo de 2017. Se ha editado
la cita textual contenida en el parrafo 2.4 y el parrafo 2.6 de la pagina 18 de la
referida Sentencia.

La Sentencia recaida en el Proceso 05-AN-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3012.pdf
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varias reuniones, de manera presencial o a distancia,
mediante oferta y aceptacion en un Unico momento o de
manera progresiva en momentos distintos, con una
pluralidad inicial o con sujetos (agentes econémicos) que se
van incorporando al acuerdo, etc. El acto de ejecucion del
acuerdo, y que evidencia que este ha sido consumado, es la
presentacion de (y en su caso, la abstencion de presentar)
las propuestas (posturas, ofertas) por parte de los postores
coludidos. Esta clase de acuerdos pueden acreditarse con
pruebas directas o indirectas (indicios y presunciones).

De la prescripcion de las infracciones a la libre
competencia previstas en la Decisién 608442

El Articulo 43 de la Decision 608 dispone que:

“Articulo _43.- Las infracciones a la libre competencia
previstas en la presente Decision prescriben en el plazo de
tres (3) afios de haberse realizado la conducta. En el caso
de conductas continuadas, los tres afos arriba citados, se
empezaran a contar a partir del dia siguiente a aquél en
que ceso la conducta.”

Al respecto, corresponde diferenciar dos escenarios
distintos. El primero, cuando la investigacién la inicia de
oficio laSGCA, y, el segundo, cuando se ha presentado una
solicitud (denuncia a peticion de parte) de las autoridades
nacionales competentes en materia de libre competencia o
de los organismos nacionales de integracion de los paises

442

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 17, 18 y 19 de la Sentencia recaida
en el Proceso 05-AN-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrada Ponente:
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros), que constan en las paginas 18, 19 y 20 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3012 del 2 de mayo de 2017.

Se ha editado los parrafos 2.3 y 2.12 de las paginas 17 y 19 de la referida
Sentencia. Asimismo, se ha mejorado y editado el parrafo 2.8 de la pagina 19
de la mencionada Sentencia.

La Sentencia recaida en el Proceso 05-AN-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3012.pdf
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miembros, o de las personas naturales o juridicas, de
derecho publico o privado, organizaciones de consumidores
u otras entidades.

En el primer caso, cuando la investigacion la inicia de oficio
la SGCA, el plazo de prescripcion se suspende con la
resolucion de inicio de la investigacion (resolucion de
imputacion de cargos).

En el segundo caso, cuando se presenta una denuncia a
peticion de parte, el plazo de prescripcion se suspende con
la presentacion de la denuncia. Este razonamiento se
explica con la necesidad de evitar que, pese a que se
presente una denuncia de manera oportuna, la inaccion de
la Secretaria General origine la prescripcion de la
infraccion.

Dentro de todo proceso, existe un tiempo de duracion, que
corre a partir de la consumacion de un hecho, hasta el
momento de obtener un fallo, y dentro de este espacio de
tiempo, puede surgir la figura juridica de la prescripcion.

La aplicacion de la Decision 608 como norma nacional
de defensa de la competencia en Bolivia**

La Decision 608 se public6 en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 29 de marzo de 2005. En su

443

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 12 a 15 de la Interpretacion
Prejudicial N° 472-1P-2016 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano), que constan en las paginas 26 a
29 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3382 del 1 de octubre de
2018.

Se ha editado los parrafos 4.1y 4.4 de la pagina 12 de la referida Interpretacion
Prejudicial. Asimismo, se ha mejorado el numeral (i) del literal d) del parrafo
4.8 de la pagina 14 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 472-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203382.pdf
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Articulo 51 se sefiala que para Bolivia, Colombia y Perd la
Decision 608 entrard en vigencia a su publicacion en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Por tanto, la
Decision 608 entro en vigencia para Bolivia, Colombia y
Per(i**4 el 30 de marzo de 2005.

El Articulo 49 de la Decision 608 establece que “Bolivia
podré aplicar lo dispuesto en la presente Decision, en lo
que resulte aplicable, para los casos que se presenten fuera
del ambito descrito en el articulo 5”.

En virtud de lo establecido en el referido Articulo 49,
Bolivia podia aplicar como ley nacional de defensa de la
competencia las disposiciones pertinentes de la Decision
608 desde el 30 de marzo de 2005 y hasta el momento en
que su autoridad nacional competente aprobara su ley
nacional de defensa de la competencia.

La razon de lo anterior estriba en el hecho de que, a la fecha
de publicacidon de la Decision 608 (el 29 de marzo de 2005),
solo Colombia y Peru tenian una ley de defensa de la libre
competencia*®. Con el objeto de que todos los paises
miembros de la Comunidad Andina tuvieran una ley
nacional de defensa de la libre competencia se establecio
que Bolivia (a través del Articulo 49 de la Decision 608) y
Ecuador (a través del Articulo 1 de la Decision 616%4°)
podian aplicar la Decision 608 como si fuera su norma
nacional de defensa de la libre competencia.

444

445

446

La Decision 608 entrd en vigencia para Ecuador el 26 de julio de 2005; esto es,
al dia siguiente de publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena la
Decision 616.

En Colombia, la Ley 155 de 1959 (por el cual se dictan algunas disposiciones
sobre practicas comerciales restrictivas) y el Decreto 2153 de 1992 (por el cual
se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones); y en Perd, el Decreto Legislativo 701 — Decreto Legislativo
contra las Précticas Monopdlicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre
Competencia de 1991 y la Ley 26876 — Ley Antimonopolio y Antioligopolio
del Sector Eléctrico de 1997.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 25 de julio de 2005.
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Por tanto, la Decision 608, ademas de ser la norma andina
que permite a la SGCA investigar**’ y sancionar las
conductas anticompetitivas transfronterizas previstas en los
Literales a) y b) de su Articulo 5 (dmbito de aplicacion
objetivo), en lo que fuera pertinente tenia la condicion de
norma nacional de defensa de la libre competencia para que
la autoridad boliviana de defensa de la libre competencia
pudiera investigar 'y sancionar las conductas
anticompetitivas previstas en el dltimo parrafo del referido
Articulo 5: las que se originan y tienen efectos reales en
Bolivia.

Es asi que el Articulo 49 de la Decisién 608 otorgd un
caracter dual a las disposiciones de dicha Decision:

a)  Eslanormaandina de defensa de la competencia que
contempla el  procedimiento  administrativo
sancionador supranacional por el cual la SGCA
investiga y sanciona las conductas anticompetitivas
transfronterizas previstas en los Literales a) y b) del
Articulo 5 de la Decision 608.

b)  En lo pertinente era la norma nacional (boliviana) de
defensa de la competencia que contemplaba el
procedimiento administrativo sancionador nacional
por el cual la autoridad boliviana de defensa de la
libre competencia podia investigar y sancionar las
conductas anticompetitivas originadas en Bolivia y
con efectos reales en Bolivia (supuesto previsto en el
ultimo péarrafo del Articulo 5 de la Decision 608). Ello
hasta que la autoridad boliviana competente aprobara
su ley nacional en materia de defensa de la
competencia.

Dado los principios de aplicacion directa y efecto directo
propios del derecho comunitario andino, las partes
pertinentes de la Decisién 608 podian ser aplicadas por la
autoridad boliviana de defensa de la libre competencia sin

447

Con el apoyo de las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia.
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que fuera necesario la expedicion o aprobacion de una
norma nacional que autorizara dicha aplicacion. En
atencion a ello, la aplicacion de las partes pertinentes de la
Decisién 608 por parte de la autoridad boliviana cumplia
con los principios de legalidad y tipicidad propios del
ejercicio de la potestad sancionadora de la administracion
publica.

Resta sefialar que las partes pertinentes de la Decision 608
que podia aplicar la autoridad boliviana en materia de
competencia®**®, como ley nacional de defensa de la
competencia, eran las siguientes:

a)  Todo el Capitulo I.

b)  Del Capitulo Il, sus Articulos 2, 3, 4 y el dltimo
parrafo del Articulo 5.

c) Todo el Capitulo IlI.

d)  Respecto del Capitulo IV, lo referido a la apertura de
la investigacion, el curso de la investigacion, de la
informacién, de la audiencia publica, de los
compromisos, de las medidas cautelares, de las
medidas correctivas y/o sancionatorias y de la
gjecucion las medidas, pero teniendo en
consideracion lo siguiente:

(i) Laautoridad boliviana en materia de defensa de
la competencia era la encargada de investigar y
sancionar las conductas anticompetitivas, asi
como de ejecutar las medidas cautelares y
definitivas (medidas correctivas y
sancionadoras);

(i)  No participaban en el procedimiento el Comité
Andino de Defensa de la Libre Competencia,
las otras autoridades nacionales competentes en

448

Basicamente se trata de sustituir, mutatis mutandis, a la SGCA por la autoridad
boliviana en materia de defensa de la libre competencia.
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materia de libre competencia y los organismos
nacionales de integracion; vy,

(ili) No habia necesidad de elaborar el Plan de
Investigacion.

e)  De las Disposiciones Finales, los Articulos 43 y 44,

En consecuencia, y a modo de ejemplo no taxativo, la
autoridad boliviana en materia de defensa de la
competencia podia iniciar el procedimiento de oficio o a
pedido de parte interesada; imputar las conductas
anticompetitivas previstas en los Articulos 7 (practicas
colusorias horizontales y verticales) y 8 (abuso de una
posicion de dominio en el mercado) de la Decisién 608;
ejercer las facultades de investigacion contempladas en su
Articulo 16; tratar la informacién de la investigacion
conforme lo sefialado en sus Articulos 23 y 24; convocar a
la audiencia publica prevista en su Articulo 26; aprobar o
denegar compromisos conforme a lo estipulado en sus
Articulos 27, 28, 29 y 30; y dictar las medidas cautelares,
correctivas y sancionatorias previstas en sus Articulos 31,
32y 34.

Respecto de la tramitacion del procedimiento de
investigacion y sancion de la conducta anticompetitiva, la
autoridad boliviana en materia de defensa de la libre
competencia  podia  aplicar  supletoriamente  las
disposiciones nacionales que regulaban el procedimiento
administrativo sancionador a cargo de las autoridades
administrativas.

Teniendo en consideracion lo antes explicado, la autoridad
boliviana en materia de defensa de la competencia podia
imponer al infractor de la conducta anticompetitiva (hallado
responsable de haber cometido abuso de posicion de
dominio o una préctica colusoria horizontal o vertical)
medidas correctivas y multas conforme a los criterios
establecidos en el Articulo 34 de la Decision 608.
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Naturaleza del procedimiento de investigacion previsto
en la Decision 608449

El procedimiento de investigacion previsto en la Decision
608 es un procedimiento administrativo sancionador
supranacional. La SGCA es el drgano encargado de dirigir
dicha investigacion. La investigacion puede iniciarse de
oficio por la SGCA o por solicitud (denuncia) de parte

interesada®°.

En atencion a que la conducta materia de investigacion es
transfronteriza, la SGCA puede solicitar el apoyo de las
autoridades nacionales en materia de defensa de la libre
competencia del pais o paises miembros donde se realiza la
practica y del pais o paises miembros donde se presenten
los efectos reales, asi como del pais o paises miembros
donde tengan su residencia los denunciantes (los
solicitantes de la investigacion). El Articulo 16 de la
Decision 608 menciona las facultades de investigacion que
tienen tanto la SGCA como las autoridades nacionales de
defensa de la libre competencia. Si bien estas tienen
competencia para investigar, lo hacen por instruccién de la
SGCA, que es quien detenta la direccion de la
investigacion.

La SGCA puede dictar medidas cautelares en cualquier
momento del curso del procedimiento de investigacién. En

449

450

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 8 y 9 de la Interpretacion
Prejudicial N° 78-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 9 y 10 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018.

La Interpretacion Prejudicial N° 78-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3383.pdf

La solicitud (denuncia) de investigacion a pedido de parte puede ser presentada
por las autoridades nacionales competentes en materia de libre competencia,
los organismos nacionales de integracion de los paises miembros, cualquier
persona natural o juridica (de derecho publico o de derecho privado) y las
organizaciones de consumidores y otras entidades.
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su resolucion final, la SGCA se pronunciara sobre la
existencia o inexistencia de la conducta anticompetitiva
transfronteriza. En caso de constatar la existencia de
infraccion administrativa, impondra al infractor o
infractores el cumplimiento de medidas sancionatorias y
correctivas. La medida sancionatoria puede consistir en la
imposicion de una multa pecuniaria hasta por un maximo
del 10% del valor de los ingresos brutos totales del
infractor, correspondiente al afio anterior a la fecha del
pronunciamiento definitivo.

Dada su naturaleza de procedimiento administrativo
sancionador supranacional, se le aplican al procedimiento
de investigacion previsto en la Decision 608 los principios
juridicos rectores de los procedimientos sancionadores,
como es el principio non bis in idem.

El principio non bis in idem en materia de defensa de la
libre competencia®!

Uno de los principios juridicos que rigen la potestad
sancionadora de la administracion publica es el principio
non bis in idem, por virtud del cual no se puede sancionar
dos veces por el mismo hecho. No es posible que por el
mismo hecho infractor se imponga una sancién penal y una
sancion administrativa, o dos sanciones administrativas,
entendiendo por el “mismo hecho infractor” que se trate del

451

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 9, 10 y 11 de la Interpretacion
Prejudicial N° 78-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gdmez Apac), que constan en las paginas 10, 11y 12 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018.

Se ha editado el parrafo 4.1 de la pagina 9 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial.

Asimismo, se ha mejorado la redaccion de los parrafos 4.5 y 4.6 de la pagina
10 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 78-1P-2018 (completa) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3383.pdf
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mismo sujeto, del mismo hecho (o conducta) y el mismo
fundamento; es decir, debe existir identidad de sujeto,
hecho y fundamento. El término “fundamento”, a su vez,
nos remite al concepto de “bien juridico protegido”. Por
tanto, no cabe la doble imposicién sancionatoria si estamos
ante la misma persona o0 sujeto, la misma conducta
infractora y el mismo bien juridico protegido.

Una extension del principio bajo analisis es que tampoco
cabe la existencia de dos procesos de investigacion sobre el
mismo hecho (con la triple identidad ya mencionada). En
consecuencia, una misma persona no puede ser investigada
por el mismo hecho a través de un proceso penal y un
procedimiento administrativo sancionador, o investigada
por el mismo hecho mediante dos procedimientos
administrativos sancionadores.

En la totalidad o en una parte del mercado subregional
andino pueden haber empresas que tengan filiales,
subsidiarias 0 empresas vinculadas en dos 0 mas paises
miembros, y las practicas colusorias pueden realizarse no
solo entre empresas multinacionales sino también con
empresas locales, de modo que podrian haber conductas
anticompetitivas que por el tipo de empresas involucradas
podrian tener tanto efectos transfronterizos como
meramente locales. No solo eso, algunas practicas
colusorias  podrian involucrar solo a empresas
multinacionales, otras a empresas multinacionales con
empresas locales y, mas complicado aun, practicas en las
que empresas multinacionales forman parte de acuerdos
locales, empresas locales que forman parte de acuerdos
multinacionales, empresas multinacionales que forman
parte de acuerdos locales y multinacionales y empresas
locales que forman parte de acuerdos multinacionales y
locales. A estos escenarios, ya de por si complejos, hay que
agregar que hay empresas que fabrican productos para el
mercado local y también los mismos productos para la
exportacion, asi como casos en los cuales si bien los
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productos son fabricados o vendidos para el mercado local
la reventa los puede llevar a mercados de otros paises.

La complejidad de los escenarios descritos puede ser
aprovechada por los agentes econdmicos involucrados para
lograr impunidad, especialmente al tratar de cuestionar la
competencia de las autoridades nacionales de defensa de la
libre competencia. Y es que los infractores podrian
aprovechar las situaciones complejas para siempre alegar,
de una u otra forma, un efecto transfronterizo, y asi evitar
ser investigados por las autoridades nacionales de defensa
de la libre competencia. La impunidad es algo que no debe
permitirse.

Considerando lo anterior y que en materia de defensa de la
libre competencia tanto la SGCA como las autoridades
nacionales tienen competencia para sancionar la comision
de conductas anticompetitivas, la primera bajo la Decision
608 y las segundas al amparo de sus leyes nacionales, es
necesario establecer criterios que permitan orientar el
ambito de aplicacion objetivo del Articulo 5 de la Decision
608 de modo que las autoridades involucradas, al ejercer el
ius puniendi que el respectivo ordenamiento les ha
atribuido, cumplan con el principio non bis in idem, sin
generar situaciones o espacios de impunidad.

La triple identidad

En aplicacién del principio non bis in idem, un agente
econémico*®? no puede ser investigado (ni sancionado)
tanto por la autoridad nacional de defensa de la libre
competencia (al amparo de la ley nacional) como por la
SGCA (al amparo de la Decision 608) si es que se aprecia
la siguiente triple identidad:

452

El Articulo 1 de la Decision 608 define a agente econémico como a toda
persona natural o juridica, de derecho publico o privado, con o sin fines de
lucro, que oferta o demanda bienes materiales o inmateriales, o servicios en el
mercado, asi como los gremios 0 asociaciones que los agrupen.
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Identidad respecto de los agentes econdmicos materia
de investigacién o sancion

Los agentes econdémicos involucrados tienen que ser
los mismos. A modo de ejemplo, no habra identidad
si en el procedimiento interno se investiga a las
empresas A, B y C y en el procedimiento
supranacional seguido por la SGCA se investiga a las
empresas B, C,Dy F.

Identidad respecto de la conducta investigada o
sancionada

La conducta investigada o sancionada tiene que ser la
misma. A modo de ejemplo, no habra identidad si en
un caso se investiga una préctica colusoria horizontal
y en el otro una préctica colusoria vertical; o si en un
caso se investiga un acuerdo de precios y en el otro
un acuerdo de reparto de mercados. Tampoco habra
identidad si a pesar de investigarse en ambos casos un
acuerdo de precios (practica colusoria horizontal), el
producto materia del acuerdo es distinto o si el
periodo de investigacion es diferente.

Como puede apreciarse, la identidad del hecho debe
ser plena. Basta que no se trate del mismo producto
(por ejemplo, en un caso se investiga una colusion en
el precio de la harina de trigo y en el otro una colusion
en el precio de la harina de maiz) o un periodo de
investigacion distinto (por ejemplo, que en un caso se
investiga una colusion en el precio del arroz blanco
durante los afios 2010 a 2014 y en el otro una colusion
en el precio del mismo producto pero en el periodo
comprendido entre los afios 2015 a 2018).

Identidad respecto del fundamento o bien juridico
protegido

Para que opere esta identidad el bien juridico
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protegido en la ley nacional de defensa de la libre
competencia debe ser el mismo que el bien juridico
protegido en la Decision 608. En esta norma andina
el bien juridico protegido de manera inmediata es el
proceso competitivo (la libre competencia) y los
bienes juridicos protegidos de manera mediata son la
eficiencia econdmica en los mercados y el bienestar
de los consumidores*®3,

El programa de clemencia (leniency program)*%*

Existe cierto consenso en que las conductas
anticompetitivas mas nocivas para los consumidores son los
denominados carteles, que son entendidos como los
acuerdos secretos entre dos 0 mas competidores cuyo objeto

453

454

Ello en atencion a que el Articulo 2 de la Decision 608 sefiala que esta norma
tiene como objetivo la proteccion y promocion de la libre competencia en el
&dmbito de la Comunidad Andina, buscando la eficiencia en los mercados y el
bienestar de los consumidores.

Los parrafos 8.1 a 8.10 de esta seccion han sido extraidos de las paginas 2 a 6
del Auto recaido en el Proceso 04-AN-2018 de fecha 19 de octubre de 2018
(Magistrado Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 3 a 7
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3412 del 25 de octubre de
2018. Se ha editado los parrafos 2.1.2, 2.1.7 y 2.1.10 de las paginas 3,5y 6,
respectivamente, asi como las notas a pie de pagina 4, 5, 6, 8 y 10 de los
parrafos 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6 y 2.1.7, respectivamente, de las paginas 3, 4
y 5 del referido Auto.

El Auto recaido en el Proceso 04-AN-2018 (completo) se encuentra disponible
en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3412 pdf

Por su parte, el parrafo 8.11 de esta seccion ha sido extraido de la nota a pie de
pagina 13 de la pagina 6 del Auto recaido en el Proceso 05-AN-2018 de fecha
7 de noviembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernan Romero Zambrano), que
consta en la pagina 21 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3436
del 9 de noviembre de 2018. Se ha editado la nota a pie de pagina 13 de la
pagina 6 del referido Auto.

El Auto recaido en el Proceso 05-AN-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018
(completo) se encuentra disponible en: http://www.comunidadandina.org/Doc
OficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203436.pdf
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es la fijacion de precios, de cuotas de produccion o de venta,
el reparto de mercados, incluyendo las colusiones en
licitaciones o concursos publicos, y la restriccion de las
importaciones o las exportaciones.**®

Los cérteles son dificiles de detectar no solo por ser secretos
sino porque los involucrados suelen destruir las pruebas que
los incriminan en tales actos. Una herramienta utilizada
mundialmente para detectar y desarmar los carteles, asi
como evitar su futura formacion, son los Ilamados
programas de clemencia (leniency  program),
denominados también programas de delacién compensada
0 programas de exoneracién o exencion (total y parcial) del
pago de multas, los cuales se encuentran recogidos en la
normativa nacional de defensa de la libre competencia de
los cuatro paises miembros de la Comunidad Andina*®.

Por virtud de un programa de clemencia, la autoridad de
defensa de la competencia exonera (o exime) del pago de la
multa a la empresa que, habiendo participado en un cértel,
denuncia su existencia y es la primera en aportar pruebas
sustantivas para la investigaciéon de la autoridad de

455

456

Al respecto se puede consultar, el parrafo 1 de la Comunicacion 2006/C 298/11
de la Comision (Europea) relativa a la dispensa del pago de las multas y la
reduccion de su importe en casos de cartel, publicada en el Diario Oficial de la
Unidn Europea el 8 de diciembre de 2006; y el numeral 2 de la Disposicion
adicional cuarta (definiciones) de la Ley 15/2007 - Ley de Defensa de la
Competencia de Espafia, publicada el 4 de julio de 2007 en el Boletin Oficial
del Estado.

Es el caso del Articulo 26 (exoneracion de sancion) del Decreto Legislativo
N° 1034 — Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas del Perd,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1205, publicado el 23 de setiembre
de 2015 en el diario oficial EI Peruano; el Articulo 83 (exencion del pago de
la multa) de la Ley Orgéanica de Regulacién y Control del Poder de Mercado
del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 13 de octubre de 2011; el
Articulo 14 (beneficios por colaboracion con la autoridad) de la Ley 1340
de 2009 de Colombia, por medio de la cual se dictan normas en materia de
proteccion de la competencia, reglamentado por el Decreto 2896 de 2010,
publicado en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2010; y el Articulo 13 (delacién
compensada) del Decreto Supremo N° 29519 de Bolivia del 16 de abril de
2008, que regula la competencia y la defensa del consumidor.
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competencia, siempre y cuando cese en su conducta
infractora y no haya liderado, promovido o instigado la
realizacion del acuerdo prohibido®’. El programa puede
extenderse a otros involucrados que aporten elementos de
prueba que aporten un valor afadido significativo con
relacion a las pruebas que ya dispone la autoridad, caso en
el cual se beneficiaran, si bien no de la exoneracion total de
la sancion, si de una reduccion de esta en funcion de los
porcentajes establecidos en la normativa correspondiente.

El programa de clemencia busca incentivar a los
involucrados en un cértel a delatarlo, a traicionarlo. El
objetivo de un programa de clemencia es animar a que
empresas involucradas en un cértel revelen su existencia a
la autoridad de competencia, de manera espontanea,
colaborando en su deteccion y contribuyendo con su
efectiva persecucion. Para incrementar tal incentivo, la
autoridad de competencia puede exonerar de la multa y de
la imposicion de medidas correctivas a la empresa que

457

Al respecto, ver: AA.VV (Diego Loma-Osorio, Coordinador), Tratado de
Derecho de la Competencia. Thomson Reuters — Aranzadi, Abogacia General
del Estado — Direccion del Servicio Juridico del Estado — Ministerio de Justicia
— Gobierno de Espafia, Navarra, 2013, p. 282. También: AAVV (José
Massaguer y otros, directores), Comentarios a la Ley de Defensa de la
Competencia, Thomson — Civitas, Madrid, 2008, p. 697.

En la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de
noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las
acciones por dafios en virtud del Derecho nacional, por infracciones del
Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unidn Europea,
publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea el 5 de diciembre de 2014,
se define al programa de clemencia como:

“...todo programa relativo a la aplicacion del articulo 101 del TFUE o
de una disposicion analoga de la legislacién nacional segun el cual un
participante en un cartel secreto, independientemente de las otras
empresas implicadas, coopera con la investigacion de la autoridad de
la competencia, facilitando voluntariamente declaraciones de lo que él
mismo conozca del cartel y de su papel en el mismo, a cambio de lo
cual recibe, mediante una decisibn o un sobreseimiento del
procedimiento, la dispensa del pago de cualquier multa por su
participacion en el cartel o una reduccion de la misma;”
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presente pruebas de la existencia del cartel antes del
momento en que dicha autoridad cuente con indicios de la
existencia del referido céartel o haya realizado una visita de
inspeccion u otras diligencias. Si la presentacion de pruebas
se realiza con posterioridad al momento antes indicado, la
exoneracion de la sancion procederia si dichas pruebas
aportan un valor agregado significativo a la investigacion.
Para los posteriores solicitantes en acogerse el programa
podria existir una reduccién gradual de la multa
correspondiente. 8

Un elemento intrinseco y de vital importancia del programa
de clemencia es la confidencialidad de la informacion
aportada por la empresa 0 empresas que se acogen a dicho
programa. Si no existiera la garantia de la confidencialidad,
quedaria en entredicho la eficacia misma del programa. Y
es que uno de los presupuestos que dotan de eficacia a este
programa es la garantia de la confidencialidad respecto de
la informacién que aporta el colaborador con objeto de
delatar la existencia del cartel.**°

En efecto, el programa de clemencia tiene entre sus pilares
la confidencialidad de la identidad del colaborador y de la
informacion proporcionada al expediente confidencial en el
que se tramita la solicitud de beneficios. La
confidencialidad tiene como finalidad proteger al
colaborador frente a posibles represalias por colaborar con
la autoridad de competencia, asi como evitar que la
informacién aportada como parte de su colaboracién sea

458

459

Guia del Programa de Clemencia de agosto de 2017, pp. 8 y 9, elaborado por
la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (Pert). Fuente: https://www.indecopi.gob.pe/documents/
20182/438150/Gu%C3%ADa+del+Programa+de+Clemencia/bacfcc6a-4637-

6581-e9fd-de2271646a5c (descargado el 1 de octubre de 2018).

AAVV (Diego Loma-Osorio, Coordinador), Tratado de Derecho de la
Competencia, Thomson Reuters — Aranzadi, Abogacia General del Estado —
Direccidn del Servicio Juridico del Estado — Ministerio de Justicia — Gobierno
de Espafia, Navarra, 2013, pp. 283 y 284.
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utilizada de manera que lo exponga a peores condiciones
que un escenario en el cual no hubiera colaborado.*°

Es asi que la informacidn proporcionada por el colaborador
en el marco del programa de clemencia no puede ser
utilizada luego en su contra en, por ejemplo, una demanda
de indemnizacion de dafios y perjuicios. Sobre el particular,
en la Comunicacion sobre el Programa de Clemencia®®! de
la Comision Nacional de la Competencia (CNC)*? de
Espafia se menciona lo siguiente*®3:

“...Respecto de las acciones de darios y perjuicios que
pudieran plantearse en relacién con infracciones de cartel
sancionadas en procedimientos de competencia en los que
se hayan presentado solicitudes de clemencia, la CNC no
facilitard copias de las declaraciones de los solicitantes
de clemencia, pues ello operaria en detrimento de la

460

461
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463

Guia del Programa de Clemencia de agosto de 2017, p. 20, elaborado por la
Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (Per0).

Fuente: https://www.cnmc.es/file/8558/download (descargado el 1 de octubre
de 2018)

Hoy denominado Comision Nacional de los Mercados y la Competencia.

En el mismo sentido, en la pagina 22 de la Guia del Programa de Clemencia
elaborado por la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre
Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual se sefiala lo siguiente:

“Informacién confidencial y demandas por dafios y perjuicios

La informacion aportada por el beneficiario que se encuentre en el
expediente confidencial como consecuencia de una solicitud de
beneficios no sera trasladada, bajo ningin supuesto, por la Secretaria
Técnica y la Comision para que sea utilizada en contra del beneficiario
en una eventual demanda de indemnizacidn por dafios y perjuicios.
Esta limitacion no alcanza a la informacion contenida en el expediente
en que se tramita el procedimiento administrativo sancionador, como
tampoco a aquella informacion que pueda haber sido hecha publica
por el propio beneficiario.”
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eficacia del programa de clemencia, debilitando la lucha

contra los carteles®.”

«20 Resolucién de las Autoridades Europeas de Competencia de
23 de mayo de 2012 relativa a la proteccion de las
solicitudes de clemencia ante reclamaciones de dafios y
perjuicios.”

En la resolucion de la reunion de Jefes de las Autoridades
de Competencia europeas del 23 de mayo de 2012 (bajo
el auspicio de la European Competition Network — ECN),
respecto de la proteccion de las declaraciones aportadas
por los solicitantes de un programa de clemencia en el
contexto de reclamaciones por dafios y perjuicios, se
concluyd lo siguiente:

“...en la medida de lo posible segun las leyes aplicables
en sus respectivas jurisdicciones y sin indebidamente
restringir el derecho a la reparacion de los dafios civiles,
las autoridades de competencia adoptan la posicién
conjunta de que los materiales del programa de clemencia
[las declaraciones de los colaboradores] deberian ser
protegidos contra la divulgacién para garantizar en la
medida necesaria la eficacia de los programas de
clemencia.”4

Por altimo, en la Directiva 2014/104/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo del 26 de noviembre de 2014,
relativa a determinadas normas por las que se rigen las

acciones por dafios en virtud del Derecho nacional, por

infracciones del Derecho de la competencia de los Estados
miembros y de la Union Europea, publicado en el Diario
Oficial de la Union Europea el 5 de diciembre de 2014, se
sefiala lo siguiente:

464

Traduccion propia del siguiente texto:

“...as far as possible under the applicable laws in their respective
jurisdictions and without unduly restricting the right to civil damages,
CAs take the joint position that leniency materials should be protected
against disclosure to the extent neccesary to ensure the effectiveness of
leniency programmes.”
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“Articulo 6
Exhibicidn de las pruebas contenidas en un expediente
de una autoridad de la competencia

(...)

6. Los Estados miembros velaran por que, a efectos de las
acciones por dafios, los drganos jurisdiccionales
nacionales no puedan en ninglin momento ordenar a una
parte 0 a un tercero la exhibicion de cualquiera de las
siguientes categorias de pruebas:

a) las declaraciones en el marco de un programa de
clemencia, y

()

Lo expuesto evidencia que las declaraciones aportadas por
el o los colaboradores en el contexto de un programa de
clemencia no pueden ser utilizadas en su contra en “0tros
procesos”, pues ello desincentivaria la presentacion de
futuras delaciones, lo que afectaria negativamente al
programa de clemencia, debilitando la lucha contra los
carteles.

Esos “otros procesos” pueden ser procedimientos
administrativos o procesos jurisdiccionales, pueden tratarse
de investigaciones de conductas anticompetitivas o
demandas de indemnizacién por dafios y perjuicios.

*khkkkkikkkkikk
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CAPITULO III

COMERCIO INTERNACIONAL

El presente capitulo compila los criterios jurisprudenciales del TICA
referidos al programa de liberacion, salvaguardias, normas de origen
y temas aduaneros relacionados con los Capitulos VI, VIII y XI de
la Decision 563 — Codificacion del Acuerdo de Integracién
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), de fecha 25 de junio
de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 940 del 1 de julio de 2003°; la Decision 416 — Normas
especiales para la calificacion y certificacion del origen de las
mercancias, de fecha 30 de julio de 1997, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N°284 del 31 de julio de
1997468 467: 1a Decision 571 — Valor en aduana de las mercancias
importadas, de fecha 12 de diciembre de 2003, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1023 del 15 de
diciembre de 2003%8; la Decisién 574 - Régimen andino sobre
control aduanero, de fecha 12 de diciembre de 2003, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1023 del 15 de
diciembre de 2003%%; la Decision 778 — Sustitucion de la Decision
574, de fecha 6 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial

465 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace940.pdf

466 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace284.pdf

467 Mediante Decision 799 de fecha 5 de noviembre de 2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2412 del 6 de noviembre de 2014,
se modificaron los Articulos 15, 21 y 22 de la Decisién 416. La Decision 799
se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/: GACE2412.pdf

468 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1023.pdf

469 Ibidem.


http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace284.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2412.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1023.pdf

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

del Acuerdo de Cartagena N° 2113 del 7 de noviembre de 201247°;
la Decisién 671 — Armonizacion de regimenes aduaneros, de fecha
13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1520 del 16 de julio de 2007471 42; |a Resolucion 846
— Reglamento Comunitario de la Decision 571 — Valor en aduana
de las mercancias importadas, de fecha 6 de agosto de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1103
del 9 de agosto de 2004*”3; y, la Resolucion 1684 — Actualizacion
del reglamento comunitario de la Decision 571 - Valor en aduana de
las mercancias importadas, de fecha 23 de mayo de 2014, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2340 del 28 de
mayo de 2014474, seguin corresponda.

410 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2113.pdf

4t La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1520.pdf

ar2 Mediante Decision 848 — Actualizacion de la Armonizacion de Regimenes
Aduaneros, de fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3699 del 26 de julio de 2019, se derogd la Decision
671. La Decision 848 se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203699

odf

473 El referido Reglamento se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gacel1103.pdf

474 El referido Reglamento se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2340.pdf
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Capitulo 111 — Comercio internacional

1.1.

SUBCAPITULOI
PROGRAMA DE LIBERACION

El programa de liberacién y el proceso de integracion
subregional andino* 476

El Acuerdo de Cartagena tiene como objetivos promover el
desarrollo equilibrado y armonico de los paises miembros
en condiciones de equidad mediante la integracion y la
cooperacion econémica y social; acelerar su crecimiento y
la generacién de ocupacidn; y facilitar su participacion en

475

476

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 45 a 50 de la Sentencia recaida en
el Proceso 01-AN-2014 de fecha 19 de enero de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 46 a 51 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2922 del 8 de febrero de 2017. Se ha mejorado el
parrafo 3.2.7 de la pagina 46 de la referida Sentencia.

Asimismo, se ha editado los parrafos 3.2.11 y 3.2.16 de las paginas 47 y 48 de
la mencionada Sentencia.

La Sentencia recaida en el Proceso 01-AN-2014 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/

GACE2922 pdf

Para un mayor estudio del presente tema se sugiere la siguiente bibliografia:

0] Hugo R. Gémez Apac, El Ordenamiento Juridico Comunitario Andino,
en AAVV (Hugo R. Gémez Apac, Director), Apuntes de Derecho
Comunitario Andino. A proposito de los 50 afios de la Comunidad
Andina y los 40 afios de creacion de su Tribunal de Justicia, editorial
San Gregorio S.A., Quito, abril 2019, pp. 57-60.

Disponible  en:  http://www.tribunalandino.org.ec/libros/LIBRO_
DERECHO.pdf

(i) Hugo Goémez, Fortaleciendo el libre comercio en la Comunidad
Andina, en ‘“Negocios Internacionales”, Revista de la Sociedad de
Comercio Exterior del Pert — COMEXPERU, Lima, febrero 2019, Vol.
23, N° 254, p. 17.

Disponible en: https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/revista/
febrero2019/mobile/index.html#p=18
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1.2.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

el proceso de integracion regional con miras a la formacion
gradual de un mercado comun latinoamericano.*’’

En ese marco, el Programa de Liberacién constituye una de
las herramientas que el propio Acuerdo ha establecido para
alcanzar los objetivos mencionados. De manera especifica,
el Programa de Liberacion contribuye de manera relevante
para lograr el desarrollo de los paises miembros mediante
la integracion econdémica y social de sus pueblos.*’

477

478

Acuerdo de Integracion Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).-

“Articulo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo
equilibrado y armdnico de los Paises Miembros en condiciones de equidad,
mediante la integracion y la cooperacion econoémica y social; acelerar su
crecimiento y la generacion de ocupacion; facilitar su participacion en el
proceso de integracion regional, con miras a la formacion gradual de un
mercado comdn latinoamericano.

Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la
vulnerabilidad externa y mejorar la posicion de los Paises Miembros en el
contexto econdémico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y
reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Paises Miembros.

Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en
el nivel de vida de los habitantes de la Subregién.”

Acuerdo de Integracion Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).-

“Articulo 3.- Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearan,
entre otros, los mecanismos y medidas siguientes:

a) Profundizacion de la integracion con los deméas bloques econdmicos
regionales y de relacionamiento con esquemas extrarregionales en los
ambitos politico, social y econémico-comercial;

b) La armonizacién gradual de politicas econémicas y sociales y la
aproximacion de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes;

c) La programacion conjunta, la intensificacion del proceso de
industrializacion subregional y la ejecucién de programas industriales y
de otras modalidades de integracion industrial;

d) Un Programa de Liberacion del intercambio comercial mas avanzado que

los compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980;

(.)
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1.3.

14.

1.5.

Conforme al Articulo 72 del Acuerdo de Cartagena, el
Programa de Liberacién tiene por objeto eliminar los
gravamenes y restricciones de todo orden que incidan sobre
la importacion de productos originarios del territorio de
cualquier pais miembro. En ese sentido, el Articulo 73 de la
misma norma le otorga caracter automatico e irrevocable,
precisando que comprende la universalidad de los
productos, salvo las disposiciones de excepcidon que se
establezca, a fin de llegar a su liberacion total en los plazos
y modalidades estipuladas.

Como se puede advertir de la normativa precitada, el
Programa de Liberacion constituye uno de los mecanismos
mas relevantes con los que cuenta el Acuerdo de Cartagena
para avanzar hacia la consolidacion de uno de sus
principales objetivos; esto es, promover el desarrollo
equilibrado y arménico de los paises miembros de la
Comunidad Andina mediante la integracion y la
cooperacion econdémica y social.

La importancia del Programa de Liberacion para la
consolidacién del proceso de integracién subregional
andino ha sido expresamente reconocida por el TICA en su
jurisprudencia, pudiéndose destacar la posicion sustentada
en la Sentencia de la accién de incumplimiento recaida en
el Proceso 3-Al-96:

“El articulo 1° del Acuerdo de Cartagena establece la
meta primordial del proceso de integracién andina como
etapa intermedia para lograr gradualmente la formacion
de un mercado comln latinoamericano. A su vez el
articulo 3° del mismo instrumento sefiala como mecanismo
para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organizacion
y establecimiento de un programa de liberacién de
intercambio comercial, mas alla de los compromisos
derivados de la ALADI y el establecimiento de un arancel
externo comin. No cabe duda que en virtud de estos
instrumentos, la libertad de circulacién de mercancias
constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de
integracion andina, hasta el punto de gue es momento
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1.8.

1.9.
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oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la
doctrina desarrollen la libertad esencial de circulacion de
mercancias como parametro de primer orden para el
avance de la integracion a nivel andino vy
latinoamericano.”*"®

(Subrayado agregado)

En ese sentido, resulta importante enfatizar que, en sintonia
con lo sefialado en la jurisprudencia precitada, a criterio del
TIJCA, el cumplimiento del Programa de Liberacién
establecido en el Acuerdo de Cartagena constituye un
parametro de primer orden para avanzar hacia la integracion
subregional andina.

El primer parrafo del Articulo 73 del Acuerdo de Cartagena
establece que se entenderd por “gravdmenes” los derechos
aduaneros y cualquier otro recargo de efectos equivalentes,
sean de caracter fiscal, monetario o cambiario, que incidan
sobre las importaciones. Asimismo, Se precisa que no
guedaran comprendidos en este concepto las tasas y
recargos analogos cuando correspondan al costo
aproximado de los servicios prestados.

Por su parte, el segundo parrafo de la misma disposicion
prescribe que se entendera por “restricciones de todo orden”
cualquier medida de caracter administrativo, financiero o
cambiario, mediante la cual un pais miembro impida o
dificulte las importaciones, por decision unilateral.

Si bien laregla general es la eliminacion de los gravamenes
y restricciones de todo orden que incidan sobre la
importacion de productos originarios del territorio de
cualquier pais miembro; en el caso de restricciones, el
segundo parrafo del Articulo 73 del Acuerdo de Cartagena

479

Esta cita también fue recogida en la Sentencia de fecha 11 de diciembre de

1997 recaida en el Proceso 1-Al-97, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 329 del 9 de marzo de 1998.
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1.10.

establece un régimen de excepcién. Textualmente, dicha
disposicion sefiala lo siguiente:

“Articulo 73.- (...)

Se entendera por ‘restricciones de todo orden’ cualquier
medida de caracter administrativo, financiero o
cambiario, mediante la cual un Pais Miembro impida o
dificulte las importaciones, por decision unilateral. No
guedaran comprendidas en este concepto la adopcién y el
cumplimiento de medidas destinadas a la:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

Proteccion de la moralidad publica;
Aplicacidn de leyes y reglamentos de seguridad;

Regulacion de las importaciones o exportaciones de
armas, municiones y otros materiales de guerray,
en circunstancias excepcionales, de todos los demas
articulos militares, siempre que no interfieran con
lo dispuesto en tratados sobre libre trénsito
irrestricto vigentes entre los Paises Miembros;

Proteccion de la vida y salud de las personas, los
animales y los vegetales;

Importacién y exportacién de oro y plata metalicos;

Proteccion del patrimonio nacional de valor
artistico, historico o arqueoldgico; y

Exportacion, utilizacion y consumo de materiales
nucleares, productos radiactivos o cualquier otro
material  utilizable en el desarrollo o
aprovechamiento de la energia nuclear.”

En ese sentido, tratdndose de restricciones de todo orden, se
tolera la afectacion del principio de libre circulacion de
mercancias Unicamente por la necesidad de salvaguardar la
inminencia de determinadas causales taxativamente
establecidas en la norma precitada; esto es, la proteccion de
la moralidad publica, la aplicacion de leyes y reglamentos
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1.13.

1.14.
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de seguridad, proteccion de la vida y salud de las personas,
los animales y los vegetales; proteccion del patrimonio
nacional de valor artistico, historico o arqueoldgico, entre
otros.

Por tanto, no bastaria que un pais alegue sin mayor
justificacion la aplicacion de algunas de las excepciones del
segundo parrafo del Articulo 73 precitado para considerar
que queda autorizado para establecer una restriccion al
comercio subregional andino, pues ello vaciaria de
contenido al Programa de Liberacion previsto en el
Capitulo VI del Acuerdo de Cartagena, convirtiéndolo en
letra muerta.

Como consecuencia de ello, una medida que constituya una
restriccion al comercio solo se encontraria justificada si se
demuestra cabalmente que se encuentra subsumida en
alguna de las excepciones estipuladas en el segundo parrafo
del Articulo 73. Para tal efecto, la SGCA, de oficio o0 a
peticion de parte, determinard, cuando asi corresponda, Si
una medida adoptada unilateralmente por un pais miembro
constituye o no una restriccion.

De esta manera, el ordenamiento comunitario andino evita
que los paises miembros implementen medidas restrictivas
al comercio que constituyan una amenaza ilegitima al
principio de libre circulacién de mercancias establecido en
el Programa de Liberacién para la consolidacion del
proceso de integracion andina.

En la misma linea, la jurisprudencia®® del TICA ha sido
enfatica al sefialar los parametros aplicables para
determinar si una restriccion al comercio se encuentra
justificada o no. Al respecto, se ha indicado lo siguiente:

480

Sentencia recaida en el Proceso 1-Al-97 de fecha 11 de diciembre de 1997,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 329 del 9 de marzo
de 1998.
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“Por ello el Tribunal considera del caso reafirmar en la
presente causa, su tesis sentada desde la sentencia
proferida en el Proceso 3-Al-96 (G.O. 261 de 29 de abril
de 1997) con respecto al programa de liberacion y al
principio de libre circulacion de mercancias:

(...)

‘Asi como en otras normas comunitarias el articulo 42,
literal d) del Acuerdo de Cartagena, sefiala los casos de
excepcion para el establecimiento de restricciones al
comercio justificadas por la necesaria proteccion de la
vida y de la salud de las personas, los animales y los
vegetales. Es decir el articulo 42 consagra un régimen
excepcional frente al principio fundamental de la libre
circulaciéon de mercancias contempladas en los articulos
41, 45y siguientes del Acuerdo de Cartagena, que resulta
de la aplicacion de los programas de liberacion del
intercambio comercial. En otras palabras, consagra gque
cualquier accion que afecte negativamente la libre
circulaciéon de mercancias Unicamente se justificaria por
la necesidad de salvaguardar, en el caso de la produccién
nacional, a que se refiere la presente causa, la inminencia
de que se afecte la salud vegetal de la produccion

agricola.’

‘Para que la restriccion adquiera la categoria de
justificatoria, segun la competencia asignada a la Junta,
es necesario que el acto interno del Pais Miembro esté
inspirado en el principio de proporcionalidad entre la
medida restrictiva y el objeto especifico a que ella vaya
dirigida, el cual deberd aparecer como causa directa e
inmediata para la solucion de los problemas
fitosanitarios. Sélo asi se garantiza que no haya lugar a
duda de que la medida interna pueda amenazar
subrepticiamente el proposito esencial de la integracién
consistente en la libre circulacion de mercancias. Para la
identificacion de la correspondencia entre la medida
restrictiva y el objeto especifico de proteccion de la salud
vegetal, por ejemplo, el Acuerdo Subregional Andino no
contiene norma sustantiva relativa a las medidas de efecto
equivalente contenidas en el articulo 30 del Tratado de la
Comunidad Econémica Europea; sin embargo ésta puede
constituir valiosa fuente supletoria del derecho —junto con
las normas aplicables al tema de restricciones
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1.16.
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cuantitativas a nivel de la Organizacion Mundial de
Comercio— para concluir gue un obstaculo o impedimento
a la importacion libre de mercancias que se salga del
objeto especifico de la medida —en este caso la salud de la
produccion agricola— dirigiéndose a imposibilitar
injustificadamente la importacion de un determinado
producto o de hacer la importacion mas dificil o més
costosa, pueda reunir las caracteristicas de restriccion al
comercio y mas aun, si una medida tiene el caracter
discriminatorio. En igual sentido cabe concluir si el objeto
que persigue la ‘medida interna’ podria haberse
alcanzado por otros medios que no obstaculizaran el
comercio...””

(Subrayado agregado)

En linea con lo sefialado, el TJCA ratifica el caracter
irrevocable del Programa de Liberacion y su relevancia
como mecanismo fundamental para la consolidacion del
proceso de integracion entre los paises miembros de la
Comunidad Andina, reiterando que, tratdndose de
restricciones, este solo admite las excepciones
taxativamente estipuladas en el segundo parrafo del
Articulo 73 del Acuerdo de Cartagena cuando dicha
circunstancia sea adecuadamente demostrada. Asi las cosas,
este drgano jurisdiccional revalida la postura que ha venido
sosteniendo en su jurisprudencia sobre el caracter taxativo
(y restrictivo) de las excepciones previstas en el segundo
parrafo del Articulo 73 del Acuerdo de Cartagena.

En ese orden de ideas, este Tribunal considera que para que
una medida adoptada por un pais miembro se justifique
como una excepcion de las previstas en el segundo parrafo
del Articulo 73 del Acuerdo de Cartagena, debe cumplir, de
manera concurrente, con los siguientes requisitos:

a) La finalidad de la medida debe fundamentarse en

alguna de las excepciones (taxativamente) previstas
en el segundo parrafo del Articulo 73 del Acuerdo de
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2.1.

b)

d)

e)

Cartagena, las que deben ser interpretadas de manera
restrictiva.

La medida debe ser idonea para cumplir la
mencionada finalidad.

La medida debe ser necesaria (0 insustituible); es
decir, no deberia haber otra medida menos lesiva o
gravosa al comercio subregional andino que podria
cumplir con la mencionada finalidad.

La medida deber ser proporcional; esto es, que sus
beneficios son superiores a sus costos, tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo.

La medida no debe ser discriminatoria.

Importacion de bienes no producidos en la subregiéon8!

El Articulo 83 del Acuerdo de Cartagena forma parte de su
Capitulo VIII, el cual contiene la normativa sobre el
Arancel Externo Comun. En esta seccidn resulta pertinente
analizar el ultimo parrafo de dicho articulo, cuyo texto es el
siguiente:

“Si se tratare de productos que no se producen en la
Subregidn, cada pais podra diferir la aplicacion de los
gravamenes comunes hasta el momento en que la
Secretaria General verifigue que se ha iniciado su
produccion en la Subregion...”

481

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 9, 10 y 11 de la Interpretacion
Prejudicial N° 302-1P-2016 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado
Ponente: Herndn Romero Zambrano), que constan en las paginas 10, 11y 12
de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3425 del 7 de noviembre de
2018. Se ha editado los parrafos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5y 2.6 de las paginas 9, 10
y 11 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 302-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203425.pdf
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El tema de los productos no elaborados en la subregion es
un aspecto a tener en cuenta para la aplicacion del Arancel
Externo Comun, mecanismo puesto en vigencia por la
Comunidad Andina mediante la Decision 370 de la
Comision®®?, derogada el 24 de abril de 2015 por la
Decisién 805 de dicho 6rgano comunitario.

Conforme al citado péarrafo del Articulo 83 del Acuerdo de
Cartagena, los paises miembros no estan obligados a aplicar
gravamenes comunes en los casos de productos no
elaborados en la subregion andina. De modo que el
ordenamiento andino ha dejado en manos de los paises
miembros la atribucién de diferir este particular tema de
aplicacion de gravdmenes respecto de productos que no se
elaboran en la subregion, hasta que la SGCA verifique que
se ha iniciado su produccion.

En el Articulo 4 de la Decisién 370 de la Comisién se
establecio lo siguiente:

“(...)

No obstante lo anterior, los paises podran mantener para
productos no producidos los diferimientos a 0% vigentes
en el momento de la aprobacién de esta Decisién.

(...)

Para los efectos de la aplicacion del parrafo final del
Articulo 65 [actual 83] del Acuerdo en lo que se refiere al
Arancel Externo Comin, la Junta [actual SGCA],
mediante Resolucion, publicara la Némina de Productos
respecto de los cuales no existe produccion en la
Subregidn, identificados en términos de la NANDINA

()

Conforme a lo dispuesto en el mencionado Articulo 4 de la
Decision 370 de la Comision, la SGCA, el 22 de setiembre
de 2003, aprob6 la Resolucion 772, por medio de la cual
actualizd la némina de bienes no producidos en la
subregion, para efectos de la aplicacion del Articulo 83 del

482

Vigente a la fecha de las declaraciones de importacion analizadas en el proceso
interno.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Acuerdo de Cartagena. El Articulo 4 de dicha Resolucion
dice:

“Articulo 4.- Publicar en el Anexo de la presente
Resolucion la Némina de Bienes No Producidos en la
Subregidn y la Némina de Produccién Exclusiva del Peru.

()"

El Anexo contiene la lista de bienes no producidos en la
subregion, identificando  dichos bienes en  sus
correspondientes subpartidas, en algunas de las cuales, en
la columna de “Observacion”, se realiza alguna precision,
como sucede respecto de la subpartida 87.04.10.00 que
describe  “Volquetes automotores concebidos para
utilizarlos fuera de la red de carreteras”, expresando que se
exceptian “...los de peso bruto vehicular inferior a
155.000 libras americanas”.

De la Resolucidn 772 y su Anexo se infiere que en general
los volquetes antes mencionados no se producian en la
subregion, pero si se producian los que tenian un peso
menor a 155.000 libras americanas.

El propdsito del Anexo era facilitar a la autoridad aduanera
conocer qué bienes se producian en la subregiéon y qué
bienes no se producian en la subregion. Era un instrumento
que facilitaba a la autoridad aduanera su labor de acotacion.
Asi, en lugar de ejecutar un procedimiento conducente a
verificar dicha circunstancia, el Anexo reducia los costos de
basqueda, facilitando la aplicacion del diferimiento
(arancel de 0%), de ser el caso.

Una situacion particular que podia presentarse era que lo
informado en el Anexo de la Resolucion 772 no tenia
correspondencia con la realidad. En efecto, podia ocurrir
que el mencionado Anexo sefialara que un determinado
bien si se producia en la subregion, pero un contribuyente
acreditaba, de modo fehaciente, que el referido producto no
se producia en la subregion.
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De haberse evidenciado la contradiccion antes referida,
correspondia la aplicacién de dos principios: el principio de
primacia de la realidad y el principio de jerarquia
normativa. Por el principio de primacia de la realidad, la
autoridad debia privilegiar la verdad material en lugar de la
verdad formal, de modo tal que si la realidad era que el
producto no se producia en la region, esta verdad debia
prevalecer respecto de lo indicado, formalmente, en el
Anexo de la Resolucion 772. Al hacer prevalecer la verdad
material, la autoridad aduanera estaba haciendo prevalecer
la ratio legis de las normas andinas de superior jerarquia,
que son el Articulo 83 del Acuerdo de Cartagena y el
Articulo 4 de la Decision 370, garantizando de esta forma
la aplicacion del principio de jerarquia normativa.
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SUBCAPITULO Il
SALVAGUARDIAS

Caracteristicas comunes a todas las modalidades de
salvaguardias reguladas por el Acuerdo de
Como resultado de la investigacion exhaustiva*® sobre los
pronunciamientos del TJCA referidos a las salvaguardias

483

484

485

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 24 y 25 de la Sentencia recaida en
el Proceso 01-AN-2015 de fecha 23 de agosto de 2018 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 25y 26 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3369 del 13 de setiembre de 2018. Se ha
editado las notas a pie de pagina 10 a 17 del numeral (iv) del parrafo 3.2.2 de
las paginas 24 y 25 de la referida Sentencia. Asimismo, se ha agregado la nota
a pie de pagina del primer parrafo de esta seccion.

La Sentencia recaida en el Proceso 01-AN-2015 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203369.pdf

Para un mayor estudio del presente tema se sugiere la siguiente bibliografia:

() Hugo R. Gomez Apac, El Ordenamiento Juridico Comunitario Andino,
en AAVV (Hugo R. Gémez Apac, Director), Apuntes de Derecho
Comunitario Andino. A propdsito de los 50 afios de la Comunidad
Andina y los 40 afios de creacidn de su Tribunal de Justicia, editorial
San Gregorio S.A., Quito, abril 2019, pp. 62-65.

Disponible  en:  http://www.tribunalandino.org.ec/libros/LIBRO_
DERECHO.pdf

(i)  Hugo GOmez, Fortaleciendo el libre comercio en la Comunidad
Andina, en “Negocios Internacionales”, Revista de la Sociedad de
Comercio Exterior del Pert — COMEXPERU, Lima, febrero 2019, Vol.
23, N° 254, pp. 17-18.

Disponible en: https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/revista/
febrero2019/mobile/index.html#p=18

Para profundizar respecto del estudio de la salvaguardia por desequilibrio en la
balanza de pagos, se sugiere revisar la Sentencia recaida en el Proceso 04-AN-
2015 de fecha 23 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3293 del 29 de mayo de 2018, asi como el VVoto Disidente de
los Magistrados Cecilia Luisa Ayllon Quinteros y Hugo R. Gomez Apac. El
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referido Voto puede ser solicitado al TICA siguiendo las pautas establecidas
en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de
las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e informacion publica del TICA,
cuyo texto se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3146 del 19 de noviembre de 2017.

Ver Anexo Il del Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018
elaborado por el Despacho de la Magistratura de la Republica del Peru
(Magistrado Hugo R. Gémez Apac). En el referido Anexo se concluye que el
TJCA se ha pronunciado sobre las caracteristicas de la:

0] Salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos global, en los
siguientes pronunciamientos: Interpretacion Prejudicial N° 5-1P-90 del
22 de julio de 1994; Sentencia recaida en el Proceso 04-AN-97 del 17
de agosto de 1998; Sentencia recaida en el Proceso 07-Al-98 del 21 de
julio de 1999; e, Interpretacion Prejudicial N° 103-1P-2000 del 2 de
mayo de 2001.

(i)  Salvaguardia por el cumplimiento del programa de liberacion, en
los siguientes  pronunciamientos: Interpretacion  Prejudicial
N° 05-1P-90 del 22 de julio de 1994; Sentencia recaida en el Proceso
04-AN-97 del 17 de agosto de 1998; Sentencia recaida en el Proceso
46-Al-99 del 5 de julio de 2000; e, Interpretacion Prejudicial
N° 103-1P-2000 del 2 de mayo de 2001.

(iii)  Salvaguardia de productos especificos (perturbacion), en los
siguientes pronunciamientos: Sentencia recaida en el Proceso
04-AN-97 del 17 de agosto de 1998; Interpretacion Prejudicial
N° 103-1P-2000 del 2 de mayo de 2001; Sentencia recaida en el Proceso
23-AN-2002 del 19 de agosto de 2003; Sentencia recaida en el Proceso
71-AN-2001 del 7 de mayo de 2004; Sentencia recaida en el Proceso
118-Al-2003 del 14 de abril de 2005; Sentencia recaida en el Proceso
117-Al-2004 del 19 de abril de 2006; Sentencia recaida en el Proceso
214-AN-2005 del 17 de noviembre de 2006; e, Interpretacion
Prejudicial N° 111-1P-2011 del 15 de febrero de 2012.

(iv)  Salvaguardia por devaluaciébn monetaria, en los siguientes
pronunciamientos: Sentencia recaida en el Proceso 1-N-86 del 10 de
junio de 1987; Sentencia recaida en el Proceso 2-N-86 del 10 de junio
de 1987; Sentencia recaida en el Proceso 4-AN-97 del 17 de agosto de
1998; e, Interpretacion Prejudicial N° 103-1P-2000 del 2 de mayo de
2001.

El Informe N° 04-MP-TJCA-2018 puede ser requerido al TICA siguiendo las
pautas establecidas en la Nota informativa que promueve la transparencia y
acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e
informacion puablica del TICA, cuyo texto se encuentra publicado en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 19 de noviembre de 2017.
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contempladas en el Acuerdo de Cartagena, se advierten
como caracteristicas comunes a todas las modalidades de
salvaguardias (por desequilibrio en la balanza de pagos, por
cumplimiento del Programa de Liberacion, de productos
especificos y por devaluacion monetaria), las siguientes:

(i)
(ii)

Son medidas de naturaleza correctiva.

Son medidas de caracter transitorio.

(ili) Son medidas de caracter excepcional, por lo que

(iv)

estan sujetas a una interpretacion restrictiva, y solo
pueden ser conferidas en estricto cumplimiento de
todos y cada uno de sus requisitos.

Les es exigible el requisito de la “relacion causal”.
Ello es asi debido a la naturaleza correctiva de todas
estas medidas. Al ser las salvaguardias medidas
correctivas, lo que buscan corregir se encuentra
vinculado con aquello que causa el dafio o laamenaza
de dafio. Si las importaciones provenientes de otro
pais miembro no son la causa, 0 no coadyuvan a la
causa, del desequilibrio en la balanza de pagos
global*’, de los perjuicios graves a la economia del
pais*®® de la perturbacion en la produccion
nacional*®® o de la alteracion de las condiciones

487

488

489

Este es el efecto que habilitaria la aplicacion de la medida correctiva
denominada salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos global
prevista en el Articulo 95 del Acuerdo de Cartagena.

Este es el efecto que habilitaria la aplicacion de la medida correctiva
denominada salvaguardia por el cumplimiento de programa de liberacion
prevista en el Articulo 96 del Acuerdo de Cartagena.

Este es el efecto que habilitaria la aplicacion de la medida correctiva
denominada salvaguardia de productos especificos prevista en el Articulo 97
del Acuerdo de Cartagena.
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normales de competencia®®, carece de sentido afectar

dichas importaciones a través de la aplicacion de
alguna de las cuatro modalidades de salvaguardias
antes mencionadas.

Las importaciones o el incremento de determinadas
importaciones tienen que ser el hecho causal, o
contribuir como hecho causal, del dafio 0 amenaza de
dafio, siendo que este dafio puede ser el desequilibrio
en la balanza de pagos global, los perjuicios graves a
la economia del pais, la perturbacion en la produccion
nacional o la alteracion de las condiciones normales
de competencia, segun la salvaguardia de que se trate.

(v) Deben ser proporcionales al hecho que las genera.
Esto significa que se procurard que no afecten el
comercio de los productos incorporados al Programa
de Liberacion*®!, no podran implicar una disminucion
de las importaciones del producto o productos de que
se trate (con respecto a los doce meses anteriores)*%2,
se debera garantizar el acceso de un volumen de
comercio no inferior al promedio de los tres ultimos
afios**, 0 no podran significar una disminucion de los
niveles de importacion existentes antes de la
devaluacion®®, segun la salvaguardia de que se trate.

490

491

492

493

494

Este es el efecto que habilitaria la aplicacion de la medida correctiva
denominada salvaguardia por devaluacién monetaria prevista en el Articulo 98
del Acuerdo de Cartagena.

Para el caso de la salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos global
prevista en el Articulo 95 del Acuerdo de Cartagena.

Para el caso de la salvaguardia por el cumplimiento de programa de liberacion
prevista en el Articulo 96 del Acuerdo de Cartagena.

Para el caso de la salvaguardia de productos especificos prevista en el Articulo
97 del Acuerdo de Cartagena.

Para el caso de la salvaguardia por devaluacion monetaria prevista en el
Articulo 98 del Acuerdo de Cartagena.
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2.

2.1.

Objeto, contenido y alcance de la salvaguardia por
devaluacion monetaria regulada en el Articulo 98 del
Acuerdo de Cartagena*®

De la literalidad del Articulo 98 del Acuerdo de Cartagena
y de la jurisprudencia desarrollada por el TICA*®, se
advierten los siguientes requisitos sustantivos*®’, asi como

495
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Esta seccion ha sido extraida de las paginas 25 a 28 de la Sentencia recaida en
el Proceso 01-AN-2015 de fecha 23 de agosto de 2018 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 26 a 30 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3369 del 13 de setiembre de 2018. Se ha
editado las notas a pie de pagina 18 y 19 del parrafo 3.2.3 de la pagina 25 de la
referida Sentencia. Asimismo, se agrego la fuente de los Gréaficos nimeros 1,
2y 3 de las paginas 26 y 27 de la mencionada Sentencia.

La Sentencia recaida en el Proceso 01-AN-2015 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203369.pdf

Ver parrafos 4.1 al 4.12 del Anexo Il del Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1
de junio de 2018 elaborado por el Despacho de la Magistratura de la Republica
del Pert (Magistrado Hugo R. Gdmez Apac).

En los mencionados péarrafos 4.1y 4.2 se indico que la referida salvaguardia se
encuentra regulada en el Articulo 98 del Acuerdo de Cartagena, segin la
Codificacion realizada por la Decision 563 de la Comisién del 25 de junio de
2003. Se agregd que, el texto contenido en el referido articulo correspondia
antes al Articulo 110 del Acuerdo de Cartagena, conforme a la Codificacion
efectuada por la Decision 406 de la Comision del 25 junio de 1997, que a su
vez antes correspondia al Articulo 80 del Acuerdo de Cartagena, conforme a la
Codificacion realizada por la Decision 236 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena del 15 de julio de 1988.

En los parrafos 4.3 a 4.12 se analizo la jurisprudencia del TICA y se concluy6
que dicho Tribunal se pronuncid sobre las caracteristicas de la salvaguardia por
devaluacidon monetaria en los siguientes pronunciamientos: Sentencia recaida
en el Proceso 1-N-86 del 10 de junio de 1987, Sentencia recaida en el Proceso
2-N-86 del 10 de junio del 1987, Sentencia recaida en el Proceso 4-AN-97 del
17 de agosto del 1998 e Interpretacion Prejudicial N° 103-1P-2000 del 2 de
mayo de 2001.

Los requisitos formales (o procedimentales) se desarrollan en el Anexo Il1 del
Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018 elaborado por el
Despacho de la Magistratura de la Republica del Pert (Magistrado Hugo R.
Gomez Apac), luego de analizar la siguiente jurisprudencia del TJCA:
Sentencia recaida en el Proceso 1-N-86 del 10 de junio de 1987, Sentencia
recaida en el Proceso 2-N-86 del 10 de junio del 1987, Sentencia recaida en el
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consideraciones adicionales, de la salvaguardia por
devaluacion monetaria:

Requisitos sustantivos:

(i)

(ii)

(iii)

Que se haya producido una devaluacion monetaria
efectuada por un pais miembro (causa).

Que dicha devaluacién altere las condiciones
normales de competencia de otro pais miembro
(efecto). Esta alteracién implica un cambio
significativo en las importaciones y exportaciones del
pais miembro afectado®°®.

Existencia de relacion causal. Es decir, la
devaluacion monetaria efectuada por un pais
miembro tiene que ser la causa de la alteracidn de las
condiciones normales de competencia (efecto) en el
pais miembro que solicita la salvaguardia por
devaluacion monetaria (medida correctiva). Por ello,
la SGCA debera verificar la perturbacion que produce
en el pais afectado (pais solicitante de la medida
correctiva) la devaluacion ocurrida en otro de los
paises miembros.

Para el andlisis de este requisito previamente se tiene
que demostrar el cumplimiento de los requisitos
sustantivos (i) y (ii). Por tanto, basta que no se
demuestre el cumplimiento de los requisitos
sustantivos (i) o (ii) para que carezca de sentido
analizar la existencia de la relacion causal.

498

Proceso 4-AN-97 del 17 de agosto del 1998 e Interpretacion Prejudicial
N° 103-1P-2000 del 2 de mayo del 2001.

A raiz de la devaluacién monetaria, en el pais miembro afectado se incrementan
de modo significativo las importaciones provenientes del pais miembro que
implementd la devaluacion monetariay, a su vez, se reducen significativamente
las exportaciones del pais miembro afectado que se dirigen al pais miembro
que implemento la devaluacién monetaria.
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(iv) Que la medida sea correctiva, transitoria (mientras
subsista la alteracion), dentro de las recomendaciones
de la SGCA y que su aplicacion no signifique una
disminucion de los niveles de importacion existentes
antes de la devaluacion.

Los requisitos sustantivos se pueden apreciar mejor en el

siguiente gréfico:

Grafico N° 3

Causa

Devaluacién
monetaria

Medida
= =

Alteracion de las
condiciones normales

Salvaguardia por
devaluacion

efec’luad_a por un L de competencia | . monetaria ,
pais miembro l |
L . » Correctiva.
perturbacién = afectacion = problema . Transitoria.
Dentro de las
recomendaciones de la
SGCA.

No podra disminuir los
niveles de importacion
existentes antes de Ia
devaluacion.

Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

Como se puede advertir, la causa de la alteracion de las
condiciones normales de competencia en el pais miembro
solicitante de la salvaguardia es la devaluacién monetaria
efectuada por otro pais miembro, y que en consecuencia la
medida correctiva resulta ser la aplicacion de una
salvaguardia por devaluaciéon monetaria de conformidad
con lo establecido en el Articulo 98 del Acuerdo de
Cartagena.

No se cumpliria el requisito de la relacién causal si la causa,
0 principal causa de la alteracion de las condiciones
normales de competencia, es distinta a la devaluacion
monetaria efectuada por un pais miembro, tal como se
aprecia en los siguientes gréaficos.
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Grafico N° 4

Medlda
= v

Causa unica (*) Alteracion de las Una salvaguardia por
condiciones normales devaluacion monetaria
de competencia no corrige la alteracion

de las condiciones
normales de competencia

(*) Situacion distinta a la devaluacion monetaria efectuada por un pais miembro.

Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

Grafico N° 5

Medida
= o

- Causa principal A (*) Alteracioén de las Una salvaguardia por
-Causa B (*) condiciones devaluaciéon monetaria no
-Causa C (%) normales de corrige la alteracion de las
-Causa D (%) competenciaenY condiciones normales de
- Devaluacién monetaria competencia enY

efectuada por X (pais miembro) (**)

(*) Situacion distinta a la devaluacion monetaria efectuada por X.
(**) Con incidencia minima en las importaciones/exportaciones de Y (pais miembro
solicitante de la medida correctiva).

Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

2.3. Consideraciones adicionales:

(i) Cualquiera de los paises miembros podra pedir a la
Comision una decision definitiva del asunto.

(i)  El pais miembro que devaluo podréa pedir a la SGCA,

en cualquier momento, que revise la situacion, a fin
de atenuar o suprimir las mencionadas medidas
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correctivas. El dictamen de la SGCA podra ser
enmendado por la Comision.

Finalmente, cabe traer a colacion una de las caracteristicas
comunes a todas las modalidades de salvaguardias
reguladas por el Acuerdo de Cartagena, que al ser medidas
de caracter excepcional estan sujetas a una interpretacion
restrictiva, por lo que solo pueden ser conferidas en estricto

cumplimiento de todos y cada uno de sus requisitos*®°.

499 A modo de ejemplo, resulta pertinente citar la Sentencia de fecha 10 de junio
de 1987, recaida en el Proceso 1-N-86, en el que el TICA sostuvo lo siguiente:

“Este proceso de liberacién interna, que permitird mas adelante
proteger a los productos de la Subregion mediante un arancel externo
comun -a pesar de ser universal, automatico e irrevocable- debe
admitir excepciones por fuerza de las circunstancias, como_las
autorizadas por las clusulas de salvaguardia de que trata el Capitulo
IX _del Acuerdo. Conviene entonces tener muy presente que tales
clausulas constituyen remedio extremo gue sdlo se permite por via de
excepcién, como defensa necesaria, aunque transitoria, de los paises
comprometidos en el proceso de integracion, ante trastornos graves e
imprevistos. Tales circunstancias, de no existir esta prevision, llevarian
presumiblemente a una situacion insostenible para el pais afectado,
con la légica consecuencia de incumplimientos forzosos e inevitables
del programa de liberacién, o aun de francos rompimientos del propio
Acuerdo, que sin duda afectaria mas seriamente el proceso de
integracion que el uso regulado y controlado de la salvaguardia, la que
actla asi, como un medio para evitar males mayores. De donde se
desprende que las citadas clausulas protegen tanto los intereses
particulares del pais afectado como los comunitarios propios del
mercado ampliado, en aparente paradoja. Si se quiere que el proceso
de integracion sea realista y objetivo, no puede olvidarse los principios
generales de derecho publico que autorizan a todo Estado, en caso de
urgencia, a tomar las medidas necesarias para enfrentar
perturbaciones graves. Sin embargo, debe evitarse que estas
situaciones excepcionales hagan imposible el proceso de integracion,
o que lo interrumpan o retrasen mas alla de lo estrictamente necesario.
La debida conciliacion de estos intereses, los del pais afectado y los de
la integracion, habra de ser entonces criterio basico para la
interpretacion y aplicacion de las normas del Acuerdo.

Una primera consecuencia de estos principios generales es la obvia de
que, mientras el proceso de liberacion, es automatico e irrevocable, la
defensa excepcional que se autoriza, en aparente detrimento de tal
proceso, no puede ser en ningln caso unilateral, automatica ni
irrevocable. Muy por el contrario, tiene establecido el derecho
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La devaluacion monetaria efectuada por uno de los
paises miembros®®

El primer requisito sustantivo para la aplicacion de la
medida correctiva regulada en el Articulo 98 del Acuerdo
de Cartagena (salvaguardia por devaluacion monetaria) es
que un pais miembro haya efectuado una devaluacion
monetaria, la cual debe ser la causa de la alteracion de las
condiciones normales de competencia en el pais miembro
afectado. Esta alteracion consiste en que se incrementan
sustancialmente las importaciones provenientes del pais

500

comunitario que la aplicacion de tales medidas exceptivas, siempre
temporales o transitorias, deben cefiirse rigidamente a los
procedimientos previamente sefialados en las normas exceptivas
pertinentes que son, por lo mismo, imperativas, estrictas y que
excluyen, por definicion, actuaciones ex-oficio, unilaterales o
puramente potestativas y que, juridicamente, estan sujetas a una
interpretacion restrictiva, como normas de excepcion.

Sirvan estas acotaciones para dejar en claro, la imperiosa necesidad
de que existan poderes de control de estas situaciones excepcionales y
transitorias que las clausulas de salvaguardia autorizan, como mal
menor. Tal control deberd ejercerse, por supuesto, procurando
conservar en todo momento un delicado equilibrio entre el interés
comun o propio de la Subregion como tal, y los derechos que el Acuerdo
otorga al pais afectado para la defensa de su economia. Proteccidn ésta
que, a pesar de ser particular, interesa a todos y cada uno de los paises
de la Subregién, que eventualmente pueda necesitarla, y beneficia
también indirectamente al interés comunitario, conforme antes se
indic6. La debida armonizacién del interés comdn con los intereses
particulares legitimos, que se interrelacionan dialécticamente, es la
ponderosa tarea que corresponde a los 6rganos de control.”

(Enfasis agregado)

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 45, 46 y 47 de la Sentencia recaida
en el Proceso 01-AN-2015 de fecha 23 de agosto de 2018 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 46, 47 y 48 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3369 del 13 de setiembre de 2018.
Se ha eliminado la nota a pie de pagina 31 del parrafo 3.4.12 de la pagina 46
de la referida Sentencia. Asimismo, se agregé la fuente del Grafico 4 de la
mencionada Sentencia.

La Sentencia recaida en el Proceso 01-AN-2015 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203369.pdf
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3.2.

3.3.

3.4.

miembro que implementd la devaluacion y, a su vez,
disminuyen significativamente las exportaciones que se
dirigen al pais miembro que devalu6 su moneda.

Tanto la norma como la jurisprudencia establecen que la
devaluacion debe ser efectuada por un pais miembro, por lo
que para empezar el analisis del cumplimiento del presente
requisito sustantivo resulta necesario conceptualizar el
término ‘“devaluaciéon monetaria” y diferenciarlo del
término “depreciacion monetaria”.

La devaluacion monetaria a que se refiere el Articulo 98
del Acuerdo de Cartagena consiste en la alteracion del tipo
de cambio efectuada por el Poder Ejecutivo de un pais
miembro (o su Banco Central®®) con el objeto de que la
moneda local (por ejemplo, el peso colombiano o el sol
peruano) pierda valor frente a la moneda extranjera (por
ejemplo, el dolar de los Estados Unidos de América). La
depreciacion monetaria, por su parte, ocurre cuando dicha
pérdida de valor se origina por la interaccion entre la oferta
y demanda de ambas divisas sin intervenciéon del Poder
Ejecutivo del pais miembro (o de su Banco Central).

La devaluacion monetaria puede ocurrir tanto en el sistema
de cambio fijo como en el sistema de cambio flotante. En
este segundo caso, la devaluacion se suele ejecutar
mediante la compra de la moneda extranjera (por ejemplo,
los ddlares americanos) por parte del respectivo Banco
Central. Dado que esta clase de bancos suelen comprar y
vender dolares americanos con el fin de controlar la
volatilidad del tipo de cambio (para evitar cambios bruscos
del tipo de cambio), debe diferenciarse la compra ordinaria
que tiene por objeto el control de la volatilidad del tipo de
cambio de una auténtica devaluacion monetaria.

501

Los Bancos Centrales de los paises miembros de la Comunidad Andina son:

Banco Central de Bolivia.

Banco Central del Ecuador.

Banco de la Republica de Colombia.
Banco Central de Reserva del Per(.
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Habrd devaluacion monetaria —en los términos del
Articulo 98 del Acuerdo de Cartagena— en un sistema de
cambio flotante cuando la compra significativa de una
moneda extranjera (por ejemplo, ddlares americanos) por
parte del Banco Central origine que la moneda local pierda
valor frente a la moneda extranjera en un periodo de tiempo
suficiente para incrementar las exportaciones y reducir las
importaciones.

Para entender claramente la vinculacion entre, de un lado,
la devaluacion monetaria y, del otro, el incremento de las
exportaciones y la reduccion de las importaciones; a
continuacion, se plantea un ejemplo con el sol peruano y el
dolar americano.

Asumamos (de manera hipotética) que en el Peru el tipo de
cambio es 1 US$ = S/ 2. Luego, el Banco Central de
Reserva del Per( procede a comprar dolares (de manera
significativa), logrando que el tipo de cambio llegue a 1
US$ = S/ 4, tal como se aprecia en el siguiente gréafico.

Grafico N° 6

Antes de la devaluacién
monetaria

Después de la
devaluaciéon monetaria

¥

N

1US$=85/2 1 1US$=S5/4

Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

Si antes de la devaluacion el precio final del producto “X”
a ser exportado era de S/ 10 (equivalente a US$ 5), luego de
la devaluacion su precio final seguira siendo S/ 10, pero en
ddlares americanos pasara a ser de US$ 2.50. Su precio de
exportacion ha disminuido con la devaluacion.>%?

502

Con la devaluacién monetaria las exportaciones tienden a incrementarse, pero
no debido a una mayor eficiencia econdmica, sino como consecuencia de dicha
devaluacion.
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Asimismo, si antes de la devaluacion un producto
importado costaba US$ 10, al consumidor peruano le
costaba S/ 20. Luego de la devaluacién, al consumidor
peruano el mismo producto le cuesta S/ 40.5%3

En una situacion normal de competencia, los empresarios
buscan incrementar sus ventas reduciendo sus costos,
mejorando la calidad de sus productos, innovando en una
mayor variedad de productos, etc.,, lo que significa
eficiencia econdmica. Una reduccidon de precios fruto de la
implementacién de eficiencias productivas permite un
incremento de las ventas en un marco de libre y honesta
competencia. Sin embargo, si el menor precio se debe a una
devaluacion monetaria, el pais importador puede considerar
ello como una afectacion a las condiciones normales de
competencia.

La devaluacion monetaria suele tener un efecto doble:
abarata el precio de exportacion de los productos fabricados
en el pais que devalta su moneda y encarece en dicho pais
el precio de importacion de los productos que vienen del
extranjero.

503

La devaluacion produce un impacto en las importaciones, las que tienden a
disminuir debido a que los productos importados en délares americanos se han
vuelto mas caros.
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SUBCAPITULO Il
NORMAS DE ORIGEN

Normas de origen y certificado de origen andino de las
mercancias. Aplicacion de la Decision 416 al mercado
interno de los paises miembros de la Comunidad
Andina®%*

La Decision 416 de la Comision regula la figura del
certificado de origen andino de las mercancias. Dicho
certificado es un documento que da fe de si las mercancias
introducidas al territorio de cualquiera de los paises
miembros tienen origen andino.>%

Estas normas establecen las condiciones o requisitos para
que desde el punto de vista de su origen se considere a una

504

505

Los parrafos 1.1a 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 y 1.13 de esta seccidn han sido extraidos
de las paginas 11, 12 y 13 de la Interpretacion Prejudicial N° 41-1P-2016 de
fecha 16 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que
constan en las paginas 29, 30 y 31 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Se ha editado los pérrafos 2.2, 2.4,
25,26, 27,28,29, 210y 2.11 de las paginas 11, 12 y 13 de la referida
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha agregado las notas a pie de pagina
de los parrafos 1.1, 1.2, 1.3, 1.10 y 1.11 de esta seccidn.

La Interpretacion Prejudicial N° 173-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2994.pdf

Por su parte, los parrafos 1.7, 1.8, 1.12 y 1.14 de esta seccidn han sido extraidos
de las paginas 6, 7'y 8 de la Interpretacién Prejudicial N° 408-1P-2016 de fecha
21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que
constan en las paginas 7, 8 y 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3116 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los parrafos 1.8 y 1.13 de las
paginas 6 y 7 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 408-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3116.pdf

Ver Interpretacion Prejudicial 154-1P-2013 del 8 de octubre de 2013, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2276 del 12 de diciembre de
2013.
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14.

mercancia como producida o fabricada dentro de un pais o
territorio determinado. Se emplean para determinar la
procedencia primaria de un producto, y su importancia
radica en que, segun el origen de las mercancias, los
derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones
podrian variar, dependiendo del lugar del que se establezca
como sitio de fabricacion o produccion de los bienes. Es
decir, su sitio de origen.>%®

El Sistema Andino de Integracion cuenta con normas
propias para la calificacion del certificado de origen de las
mercancias y, en el caso de la Decision 416, se establecen
especificamente las condiciones que deben cumplir los
productos para ser considerados originarios de la subregion
y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado.
Con ello se asegura que los beneficios alcancen Unicamente
a los productos fabricados o producidos en los paises que
forman parte de un sistema o proceso de integracion.®’

Sobre la naturaleza y la importancia de las normas de
origen, el TICA ha sefialado que estas son importantes
porque al identificar con precision la procedencia
geografica de un bien importado se obtienen ventajas de
distinto tipo. Asimismo, las normas de origen son
fundamentales para mejorar la ejecucién de distintos
instrumentos de politica comercial e incluso de politica
industrial, como, por ejemplo, la obligacion de aplicar o de
eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a
las importaciones; la adjudicacion de cupos arancelarios; y
la obtencién de datos fidedignos sobre la procedencia y el
destino del intercambio mundial de bienes, lo que interesa
tanto desde el punto de vista nacional como
internacional.>%®

506

507

508

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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Las normas de origen determinan el porcentaje maximo de
materias primas e insumos extranjeros incluidos en la
fabricacion de un producto de exportacion. EI cumplir con
estas normas permite que los productos de exportacion se
acojan a rebajas arancelarias en el pais de destino del
producto. En los acuerdos de complementacion econémica
se fijan los requisitos de origen (porcentajes) para la
concesion de las preferencias o desgravaciones acordadas.
Las normas de origen se aplican a través de los “certificados
de origen” %%

En jurisprudencia de este Tribunal se ha sefialado que la
certificacion de origen consiste en el procedimiento
administrativo a seguir para hacer constar que una
mercaderia reune las condiciones que estan definidas en la
normativa de origen respectiva, de manera que el producto
sea considerado nacional de un pais, para asi acceder a las
condiciones preferenciales correspondientes.®°

Lo relevante para gozar del beneficio arancelario es que el
certificado de origen identifique claramente a la mercancia
de que se trate y su lugar de origen.

Considerando que lo relevante para gozar del beneficio
arancelario es el real origen de la mercancia, el importador
no deberia perder dicho beneficio por el solo hecho de que
hay un error en la clasificacion (partida arancelaria) de la
mercaderia.

Respecto a la definicion del certificado de origen, el
Tribunal ha manifestado que este se define como el
documento en formato oficial, que se utiliza para certificar
que el bien exportado es originario de determinado pais; la
presentacion de este documento se exige en el pais de
destino con el fin de conocer esta caracteristica de las

509

510

Ibidem.

Ibidem.
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mercaderias importadas. Los datos contenidos en el
certificado de origen deben ser exactos, ya que un error
puede significar su nulidad en el pais de destino, y ocasionar
consecuencias administrativas e incluso penales para los
operadores que intervienen.>!

Es importante tener en cuenta lo consagrado en el Articulo
15 de la Decisién 416, en el cual se preve cuatro hipotesis
en las cuales la autoridad aduanera no puede impedir el
desaduanamiento de las mercancias cuando haya problemas
con el certificado de origen de las mercancias, pero si puede
exigir la constituciéon de una garantia por el valor de los
gravamenes que se aplicarian a importaciones de terceros
paises, con base en las normas nacionales internas que para
el efecto estén consagradas.®?

Estas hipotesis son las siguientes:>*3

a) Que exista duda sobre la autenticidad de la
certificacion;

b) Que se presuma el incumplimiento de las normas
establecidas en la Decision 416;

c)  Que lamercancia se encuentre en la némina de bienes
no producidos en la subregion; y,

d)  Que el certificado de origen no se presente, contenga
errores o esté incompleto.

De verificarse la hipdtesis a), la autoridad aduanera dara un
plazo de 15 dias calendario contado a partir de la fecha de
despacho a consumo o del levante de la mercancia, para que
el certificado sea presentado, bajo pena de hacer exigible la

511

512

513

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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garantia o cobrar los gravdmenes correspondientes si no se
cumple.>

Sobre la base del principio de verdad material, la autoridad
aduanera podra probar la existencia de descuentos a traves
de facturas, contratos y otros medios probatorios.

La Decision 416 de la Comision al ser una norma de
caracter comunitario, en virtud del principio de aplicacién
directa e inmediata, entra a regir en los paises miembros una
vez en vigor de manera inmediata y automatica sin que para
ello se requiera proceso de incorporacion al orden interno y
sin que se requiera ningun tipo de reglamentacién para el
efecto.

De otro lado, cabe sefialar que el Articulo 19 de la Decision
416 establece un control posterior facultando a las
autoridades aduaneras a revisar los certificados de origen
presentados por los importadores luego del despacho a
consumo o levante de la mercanciay, de ser el caso, aplicar
las sanciones que correspondan de acuerdo con lo
establecido en sus legislaciones internas, obligando a tal
efecto a las entidades gubernamentales competentes o
habilitadas para expedir los certificados de origen a que
mantengan en sus archivos la documentacion pertinente
por un plazo no inferior a 3 afios.

Plazo para la presentacion del Certificado de Origen>®

Segun lo estipulado por el Articulo 12 de la Decision 416,
el cumplimiento de las normas o requisitos de origen se

514

515

Ibidem.

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 15 a 18 de la Interpretacion
Prejudicial N° 41-1P-2016 de fecha 16 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 33 a 36 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Se ha mejorado y
editado el parrafo 4.12 de la pagina 17 de la referida Interpretacién Prejudicial.
Asimismo, se ha editado los parrafos 4.2, 4.3,4.4,45,4.6,4.7,4.8,4.9,410y
4.11 de las paginas 15 a 18 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.
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verifica a través de un certificado de origen, que debe ser
emitido por las autoridades de gobierno competentes o las
entidades habilitadas para tal efecto por el pais miembro
exportador.>t®

Respecto de la presentacion del certificado de origen, el
Articulo 15 de la Decision 416° establece lo siguiente:

“Articulo 15.- Las autoridades aduaneras del Pais
Miembro importador no podran impedir el
desaduanamiento de las mercancias en casos de duda
acerca de la autenticidad de la certificacion, presuncion
de incumplimiento de las normas establecidas en esta
Decisién, cuando la mercancia se encuentre en la némina
de bienes no producidos en la subregién, o cuando el
certificado de origen no se presente, contenga errores, 0
esté incompleto. En tales situaciones se podra exigir la
constitucion de una garantia por el valor de los
gravamenes aplicables a terceros paises, de conformidad
con las legislaciones nacionales de los Paises Miembros.

Cuando el certificado de origen no se presente, las
autoridades aduaneras del Pais Miembro importador
otorgaran un plazo de quince dias calendario a partir de
la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancia,
para la debida presentacion de dicho documento. Vencido
el plazo, se haran efectivas las garantias o se cobraran los
gravamenes correspondientes.”

516

517

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de pagina de los parrafos 2.1, 2.2 y
2.4 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 173-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2994.pdf

Ver Interpretacion Prejudicial N° 154-1P-2013 del 8 de octubre de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2276 del 12 de
diciembre de 2013.

El TJCA interpretd el Articulo 15 de la Decision 416 y no su modificacion
(Decision 799), pues los hechos del proceso interno que originaron la
Interpretacion Prejudicial N° 41-1P-2016 se dieron antes de la modificacion del
referido articulo.
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La normativa andina sefiala que se haran efectivas las
garantias o se cobraran los gravamenes correspondientes;
es decir, se trata de dos alternativas no copulativas, por lo
que la autoridad nacional debera ejercer una de las dos
opciones debiendo determinar la pertinente de acuerdo al
caso concreto.

Respecto de la posibilidad de la suspension del plazo al que
hace referencia el Articulo 15 de la Decision 416, cabe
sefialar que el Tribunal en su jurisprudencia ha sefialado
que la normativa comunitaria no consagra la figura de la
suspension del plazo en atencion a circunstancias
excepcionales o extraordinarias; sin embargo, tampoco lo
prohibe, adicionalmente, encuentra que en circunstancias
plenamente justificadas y excepcionales, la suspension del
plazo no contraviene lo establecido en la Decision 416.5%8

En ese sentido, si bien la normativa comunitaria establece
un plazo de 15 dias para la presentacion del certificado de
origen, por el principio de complemento indispensable, la
normativa nacional, con la finalidad de garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos establecidos en la norma
comunitaria, puede contemplar supuestos adicionales que
permitan el goce efectivo del beneficio otorgado por el
derecho andino, como seria la suspension de dicho plazo
en los supuestos que lo justifiquen.

En efecto, el plazo de 15 dias establecido en el segundo
parrafo del Articulo 15 de la Decision 416 tiene por objeto
otorgar al administrado una oportunidad razonable para
presentar el certificado de origen y asi gozar del beneficio
gue este acarrea, en clara ejecucion de los instrumentos de
la politica comercial andina. Por tanto, via la figura del
complemento indispensable, si por la via reglamentaria, la
legislacion nacional prevé uno 0 mas supuestos para que

518

Ver Interpretacion Prejudicial N° 154-1P-2013 del 8 de octubre de 2013,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2276 del 12 de
diciembre de 2013.
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2.8.

2.9.

dicho plazo se suspenda, lo que estd ocurriendo es que se
esta otorgando una mayor oportunidad para que el
administrado goce de un beneficio contemplado en el
derecho comunitario andino.

En consecuencia, la posibilidad de que, conforme a la
normativa nacional, se regulen supuestos de suspension del
referido plazo, no debe ser interpretado como una violacion
de la norma comunitaria, sino, todo lo contrario, como un
reforzamiento del espiritu (la ratio legis de la norma)
contenido en el segundo parrafo del Articulo 15 de la
Decisidn 416, que no es otra cosa que el administrado tenga
una efectiva y auténtica oportunidad para acreditar, a través
del certificado de origen, que la mercancia proviene de un
pais miembro de la Comunidad Andina.

Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de
hecho que amerite la suspensién del plazo consagrado en
el segundo parrafo del Articulo 15 de la Decision 416, la
autoridad nacional competente podra, en virtud del
principio de complemento indispensable, aplicar la
normativa nacional que regule dicho aspecto®®, si es que
esta normativa lo que busca es un mejor ejercicio y goce de
un beneficio previsto en el derecho comunitario andino.

Por otro lado, frente a otros supuestos, tales como la duda
acerca de la autenticidad de la certificacion, presuncion de
incumplimiento de las normas, cuando la mercancia se
encuentre en la némina de bienes no producidos en la
subregion o el certificado de origen presente errores o se
encuentre incompleto, se faculta a la autoridad aduanera a
exigir la constitucion de una garantia a efectos de
salvaguardar el pago de los aranceles correspondientes, la
cual tendra un plazo méximo de 40 dias calendario y que
solo en el supuesto que durante dicho plazo no se hubiese
aclarado los motivos que originaron su constitucion, el

519

Ibidem.
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plazo serd prorrogable por otros 40 dias calendario,
conforme lo establece el Articulo 16 de la Decision 416°%,

Asimismo, el referido Articulo 16 de la Decision 416
establece el procedimiento que debe seguir tanto la
autoridad aduanera como los 6rganos de enlace respectivos
para la notificacion de la medida y la aclaracion de la
situacion que motivo la constitucion de las garantias,
sefialandose que serd la SGCA la que se pronuncie
mediante resolucidn, sobre el cumplimiento de las normas
0 en su defecto, sobre las medidas a ser adoptadas para
solucionar el caso.

Cabe sefialar que aun en el supuesto de que exista duda
respecto del contenido o autenticidad del certificado de
origen, las autoridades aduaneras se encuentran impedidas
de restringir el desaduanamiento de las mercancias,
conforme lo establece el primer parrafo del Articulo 15 de
la Decision 416. Se debe tener presente que lo que busca la
norma comunitaria es establecer las condiciones que deben
reunir los productos a efectos de certificar que el bien
importado es originario de alguno de los paises miembros
y de esta manera obtener los beneficios arancelarios
pactados.

Si bien lo que se busca es una dinamica en la actividad de
importacion y/o exportacion de bienes entre paises
miembros, a efectos de que se apliquen los beneficios
arancelarios, se debe promover un auténtico cumplimiento
de los beneficios reconocidos en la Decision 416.

520

Decision 416 de la Comision.-

“Articulo 16.- Salvo la situacion prevista en el segundo parrafo del articulo
anterior, cuando se constituyan garantias, éstas tendran una vigencia maxima
inicial de cuarenta dias calendario a partir de la fecha de despacho a consumo
o levante de la mercancia, prorrogables por otros cuarenta dias calendario,
siempre que durante la vigencia inicial de las garantias no se hubiese aclarado
el cumplimiento de las normas de la presente Decision.

(.)
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De otro lado, cabe sefialar que el Articulo 19 de la Decision
416, establece un control posterior facultando a las
autoridades aduaneras a revisar los certificados de origen
presentados por los importadores luego del despacho a
consumo o levante de la mercancia y de ser el caso, aplicar
las sanciones que correspondan de acuerdo con lo
establecido en sus legislaciones internas, obligando a tal
efecto a las entidades gubernamentales competentes o
habilitadas para expedir los certificados de origen a que
mantengan en sus archivos la documentacion pertinente
por un plazo no inferior a 3 afios.>?!

521

Decision 416 de la Comision.-

“Articulo 19.- Las autoridades competentes de los Paises Miembros podran
revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o
levante de la mercancia y de ser el caso, aplicar las sanciones que
correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas.

A efectos de lo anterior, las entidades gubernamentales competentes o
habilitadas para expedir los certificados de origen, mantendrén en sus
archivos las copias y los documentos correspondientes a los certificados
expedidos, por un plazo no inferior a tres afios.”
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SUBCAPITULO IV
TEMAS ADUANEROS®??

Explicacion de los métodos de valoracién aduanera®?

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 3 de la Decision
571 los métodos para determinar el valor en aduana son: (i)
valor de transaccion de las mercancias importadas; (ii) valor
de transaccion de mercancias idénticas; (iii) valor de
transaccion de mercancias similares; (iv) valor deductivo;
(v) valor reconstruido; y, (vi) altimo recurso.

522

523

Este subcapitulo estd compuesto por siete secciones. En las referidas secciones
se interpreta lo siguiente:

- Primera seccién: Decision 571 y Resolucion 1684 de la SGCA.
- Segunda seccion: Decision 571.

- Tercera seccion: Decision 571 y Resolucion 846 de la SGCA.

- Cuarta seccion: Resolucion 846.

- Quinta seccidén: Resolucién 1684.

- Sexta seccion: Decision 416.

- Séptima seccidn: Decisiones 574y 778.

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 10 a 18 de la Interpretacion
Prejudicial N° 250-1P-2018 de fecha 28 de junio de 2019 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 42 a 50 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3690 del 11 de julio de 2019. Se ha editado los
parrafos 1.1.2,1.1.4,1.2.2,1.3.3.3, 1.3.5.1y 1.3.5.2 de las paginas 10, 12, 13,
16 y 17 de la referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las
citas textuales contenidas en los pérrafos 1.2.1y 1.3.2.1 de las paginas 13 y 15
de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

Finalmente, se ha editado las notas a pie de pagina 6 del parrafo 1.3, 7 del
parrafo 1.3.1, 8 del parrafo 1.3.1.1, 10 del parrafo 1.3.2, 11 del parrafo 1.3.2.1,
12 del parrafo 1.3.3, 15 del parrafo 1.3.3.2, 16 del parrafo 1.3.4, 17 del parrafo
1.3.4.1y 18 del parrafo 1.3.5 de las paginas 14 a 17 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 250-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203690.pdf
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

El primer método de valoracion aduanera (el valor de
transaccion)

El primer método consiste en aplicar como valoracion
aduanera el valor de transaccion declarado por el
administrado®?.

Para que la autoridad aduanera aplique el primer método
deben cumplirse los requisitos previstos en el Articulo 5 de
la Resolucién 1684 y los supuestos a), b), c) y d) del
Numeral 1 del Articulo 1 del Acuerdo relativo a la
aplicacion del Articulo VII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante,
Acuerdo sobre valoracion de la OMC).

El Articulo 5 de la Resolucidn 1684 establece los siguientes
requisitos para que la autoridad aduanera pueda aplicar el
primer método de valoracion:

“Articulo 5. Requisitos para aplicar el Método del Valor
de Transaccion.

Para que el Método del Valor de Transaccion pueda ser
aplicado y aceptado por la Administracion Aduanera, es
necesario que concurran los siguientes requisitos:

a)  Quelamercanciaa valorar haya sido objeto de una
negociacion internacional efectiva, mediante la
cual se haya producido una venta para la
exportacion con destino al territorio aduanero
comunitario.

b)  Que se haya acordado un precio real que implique
la existencia de un pago, independientemente de la
fecha en que se haya realizado la transaccién y de
la eventual fluctuacién posterior de los precios.

524

En efecto, el Numeral 2 del Articulo 4 de la Resolucion 1684 define el valor de
transaccion como “...el precio realmente pagado o por pagar por las
mercancias, cuando éstas se venden para su exportacion al territorio aduanero
comunitario...”
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Que en los anteriores términos, pueda demostrarse
documentalmente el precio realmente pagado o
por pagar, directa o indirectamente al vendedor de
la mercancia importada, de la forma prevista en el
articulo 8 del presente Reglamento.

Que se cumplan todas las circunstancias exigidas
en los literales a), b), c) v d) del numeral 1 del
articulo 1 del Acuerdo sobre Valoracion de la
OMC.

Que si hay lugar a ello, el precio realmente pagado
0 por pagar por las mercancias importadas, se
pueda ajustar con base en datos objetivos vy
cuantificables, segun lo previsto en el articulo 20
del presente Reglamento.

Que las mercancias importadas estén conformes
con las estipulaciones del contrato, en relacion a la
negociacion, teniendo en cuenta lo expresado en el
articulo 18 de este Reglamento.

Que la factura_comercial retna los requisitos
previstos en el articulo 9 del presente Reglamento.

Que la informacién contable que se presente esté
preparada conforme a los principios de
contabilidad generalmente aceptados.”

(Enfasis agregado)

1.1.4. Las circunstancias exigidas en los Literales a), b), c) y d)
del Numeral 1 del Articulo 1 del Acuerdo sobre valoracion
de la OMC son:

“Articulo 1

1. El valor en aduana de las mercancias importadas sera
el valor de transaccion, es decir, el precio realmente
pagado o por pagar por las mercancias cuando éstas se
venden para su exportacion al pais de importacion,
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ajustado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8,
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) gue no_existan restricciones a la cesion o
utilizacion de las mercancias por el comprador,
con excepcion de las que:

i) impongan o exijan la ley o las autoridades
del pais de importacion;

ii)  limiten el territorio geografico donde puedan
revenderse las mercancias; o

iii) no afecten sustancialmente al valor de las
mercancias;

b)  que la venta o el precio no dependan de ninguna
condicién o contraprestacién cuyo valor no pueda
determinarse con relacion a las mercancias a
valorar;

c) gue no_revierta directa ni_indirectamente al
vendedor parte alguna del producto de la reventa
0 de cualquier cesion o utilizacion ulteriores de las
mercancias por el comprador, a menos que pueda
efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8; y

d) gue no exista una vinculacién entre el comprador y
el vendedor o que, en caso de existir, el valor de
transaccién sea aceptable a efectos aduaneros en
virtud de lo dispuesto en el parrafo 2.

()
(Enfasis agregado)

1.1.5. Enlos casos en que la autoridad aduanera tuviera elementos
de juicio para dudar del valor de transaccion declarado
(primer método) por el importador, deberad utilizar el
procedimiento de duda razonable. Si después de utilizar
este procedimiento, persiste la duda respecto del valor
declarado, la administracion aduanera aplicara los métodos
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secundarios en orden correlativo de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 3 de la Decision 571.

La duda razonable respecto del valor de transaccion
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 declaracién,
la Administracion de Aduanas solicitara a los
importadores explicaciones escritas, documentos vy
pruebas complementarios, que demuestren que el valor
declarado representa la cantidad total realmente pagada
0 por pagar por las mercancias importadas, ajustada de
conformidad con las disposiciones del articulo 8 del
Acuerdo sobre Valoracion de la OMC.

El valor en aduana de las mercancias importadas no se
determinara en aplicacion del método del Valor de
Transaccion, por falta de respuesta del importador a estos
requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean
idoneas o suficientes para demostrar la veracidad o
exactitud del valor en la forma antes prevista.”

El procedimiento de duda razonable se inicia cuando surge
la incertidumbre para la administracion aduanera de que la
declaracion aduanera realizada por el administrado contiene
[0 no] inconsistencias. A través de la duda razonable la
autoridad aduanera obtiene las explicaciones necesarias por
parte del importador para pronunciarse de manera adecuada
respecto del valor que debe pagar el importador por las
mercancias importadas y, por su parte, el importador tiene
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
(primer método) por su ingreso de productos al pais.
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

Si después de llevar a cabo el procedimiento de duda
razonable ain no es posible para la administracion aduanera
determinar con exactitud el valor de transaccion, asi lo
expresara y aplicara de forma progresiva los otros cinco
métodos secundarios.

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 técnico y
legal— el método del valor de transaccion de las
mercancias importadas (primer método).

Los métodos secundarios se aplicaran en orden progresivo;
esto es, primero se aplicara el valor de transaccién de
mercancias idénticas (segundo método), luego el valor de
transaccion de mercancias similares (tercer método),
después el valor deductivo (cuarto método), seguidamente
el valor reconstruido (quinto método) y finalmente el Gltimo
recurso (sexto método).

Por lo tanto, solo se llega al método del “altimo recurso”
cuando ninguno de los anteriores pudo aplicarse.

Los métodos secundarios de valoracion aduanera®

El segundo método de valoracion aduanera (valor de
transaccion de mercancias idénticas)®?

Si no se pudiese determinar el valor de las mercancias
mediante la aplicacion del primer método, se utilizara el
segundo método, mediante el cual el valor de transaccion se
calculara respecto de mercancias idénticas, y de
conformidad con los siguientes criterios®?’:

525 Ver Articulo 36 de la Resolucion 1684 de la SGCA.

526 Ver Articulos 37 al 40 de la Resolucion 1684 de la SGCA.

521 Fuente: pagina web de la OMC. Al respecto, consultar:
https://www.wto.org/spanish/tratop _s/cusval s/cusval info_s.htm#2

(visitado el 19 de junio de 2019)
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a)  ser iguales 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)  deben haberse producido en el mismo pais que las
mercancias objeto de valoracion; y,

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

Al respecto, la OMC ha sefialado que para que pueda
aplicarse el segundo método, la mercancia objeto de
comparacion debe haberse vendido al mismo pais de
importacion que la mercancia objeto de valoracion, y
ademas haberse exportado en el mismo momento que la
mercancia objeto de valoracion, o en un momento
aproximado.®?®

En este punto, se aceptan algunas excepciones:

a) cuando no existan mercancias idénticas producidas
por el mismo fabricante en el mismo pais de
produccidn que las mercancias objeto de valoracion,
podran tenerse en cuenta mercancias idénticas
producidas por un fabricante diferente en el mismo
pais;

b) en caso de que existan pequefias diferencias de
aspecto entre las mercancias, estas no impediran que
se consideren como idénticas si en todo lo demas se
ajustan a la definicion.

Cabe sefialar que se excluyen las mercancias importadas
que contengan trabajos de ingenieria, trabajos artisticos,
entre otros, suministrados por el comprador al productor de
las mercancias gratis o a precio reducido, realizados en el

528 Ibidem.

394



Capitulo 111 — Comercio internacional

1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

pais de importacion y que no hayan sido objeto de un ajuste
de acuerdo con lo indicado en el Articulo 8 del Acuerdo
sobre valoracién de la OMC.

El tercer método de valoracion aduanera (valor de
transaccion de mercancias similares)>?

Si no se pudiese determinar el valor de las mercancias
mediante la aplicacion del segundo método, se utilizara el
tercer método, segun el cual el valor de transaccion se
calculara respecto de mercancias similares, y de
conformidad con los siguientes criterios>*°:

“(...)

- que sean muy semejantes a las mercancias objeto
de valoracién en lo que se refiere a su composicion
y caracteristicas;

- gue puedan cumplir las mismas funciones que las
mercancias objeto de valoracibn y ser
comercialmente intercambiables;

- gue se hayan producido en el mismo pais y por el
mismo productor de las mercancias objeto de
valoracion. Para que pueda utilizarse este método,
las mercancias deben haberse vendido al mismo
pais de importacion que las mercancias objeto de
valoracion. Deben también 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 del Literal b) del Articulo 15 del Acuerdo sobre
valoracion de la OMC, para determinar la existencia de
mercancias similares se tomaré en consideracion la calidad,
el prestigio comercial y la existencia de una marca

529 Articulos 41 al 44 de la Resolucion 1684 de la SGCA.

530 Fuente: pagina web de la OMC. Al respecto, consultar:
https://www.wto.org/spanish/tratop _s/cusval s/cusval info_s.htm#3

(visitado el 19 de junio de 2019)
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comercial. Estos criterios no son los Unicos, 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 valoracién. Cuando no exista tal
venta, se utilizar 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 relacién con el ajuste, es necesario tener en cuenta lo
sefialado por el Articulo 42 de la Resolucion 1684, 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.

El cuarto método de valoracion aduanera (método del
valor deductivo)®3!

Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre
la base del valor de transaccion de las mercancias
importadas o0 de mercancias idénticas o similares, el
referido valor se determinard sobre la base del precio

531 Ver Articulos 45 y 46 de la Resolucién 1684 de la SGCA.
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1.3.3.2.

1.3.3.3.

unitario al que se venda —en esas condiciones®**— la

mayor cantidad total de las mercancias importadas o de
otras mercancias importadas que sean idénticas o similares
a ellas, en el momento de la importacién de las mercancias
objeto de valoracién, o en un momento aproximado, a
personas que no estén vinculadas con aquellas a las que
compren dichas mercancias®®.

En tal sentido, el comprador y el vendedor en el pais
importador no deberén 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 importacién o 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®®,

El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de
las mercancias es el precio a que se venda el mayor nimero
de unidades a personas no vinculadas al primer nivel
comercial después de la importacion al que se efectien
dichas ventas. Para determinar esa mayor cantidad total de
mercancias, se retnen 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.

532 Esto es, en las mismas condiciones o estado en las que se encuentra la
mercancia objeto de valoracion.

533 Ver Articulo 5 del Acuerdo sobre valoracion de la OMC.

534 Fuente: pagina web de la OMC. Al respecto, consultar:
https.//www.wto.org/spanish/tratop _s/cusval s/cusval info_s.htm#4

(visitado el 19 de junio de 2019)
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El quinto método de valoracion aduanera (método del
valor reconstruido)°%

Segln la OMC este es el método més complicado y menos
utilizado ya que el valor en aduana se determina sobre la
base del costo de produccién de las mercancias objeto de
valoracion méas 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 pais
de exportacion al pais de importacion>%,

El sexto método de valoracién aduanera (método del
Gltimo recurso)®?’

Este método procede cuando el valor en aduana no puede
determinarse por ninguno de los métodos citados
anteriormente. Este método en la medida de lo posible
debera basarse en los valores y métodos determinados
anteriormente pero con una flexibilidad razonable en su
aplicacion. Es decir, podra determinarse segln criterios
razonables compatibles con los principios y las
disposiciones generales del Acuerdo sobre valoracion
aduanera de la OMC y del Articulo VII del General
Agreement on Tariffs and Trade - GATT de 1994 sobre la
base de los datos disponibles en el pais de importacion.>®

En atencion a lo indicado, y conforme a lo previsto en el
Articulo 48 de la Resolucion 1684, al aplicar este método,

535 Ver Articulo 47 de la Resolucion 1684 de la SGCA y Articulo 6 del Acuerdo
sobre valoracion de la OMC.

536

Fuente: pagina web de la OMC. Al respecto, consultar:

https://www.wto.org/spanish/tratop _s/cusval s/cusval info s.htm#5

(visitado el 19 de junio de 2019)

587 Ver Articulos 48 y 49 de la Resolucion 1684 de la SGCA y Articulo 7 del
Acuerdo sobre valoracién de la OMC.

538 Fuente: pagina web de la OMC. Al respecto, consultar:
https://www.wto.org/spanish/tratop _s/cusval s/cusval info_s.htm#6

(visitado el 19 de junio de 2019)
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2.1.

la utilizacion de los criterios razonables no podra
interpretarse en el sentido de utilizar procedimientos
arbitrarios que sean contrarios a los principios Yy
disposiciones del Acuerdo sobre valoracion de la OMC y
del Articulo VII del GATT. Sobre el particular, el Articulo
49 de la referida Resolucion establece las siguientes
excepciones en las que no se basara su aplicacion:

a) El precio de venta en el territorio aduanero
comunitario de mercancias producidas en dicho
territorio.

b)  Un sistema que prevea la aceptacion, a efectos de
valoraciéon en aduana, del mas alto de dos valores
posibles.

c) El precio de mercancias en el mercado nacional del
pais exportador.

d) Un costo de produccion distinto de los valores
reconstruidos que se hayan determinado para
mercancias idénticas o similares de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 6 del Acuerdo sobre
valoracion de la OMC.

e)  El precio de mercancias vendidas para exportacion a
un pais distinto del territorio aduanero comunitario.

f)  Valores en aduana minimos.
g)  Valores arbitrarios o ficticios.

Procedencia del procedimiento de duda razonable por
observaciones planteadas por el administrado®

El Articulo 17 de la Decision 571 establece la procedencia
del procedimiento de duda razonable cuando la autoridad

539

Esta seccidn ha sido extraida de las péaginas 19, 20 y 21 de la Interpretacion
Prejudicial N° 229-1P-2016 de fecha 3 de abril de 2017 (Magistrado Ponente:
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aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o
exactitud del valor declarado o de los datos o documentos
presentados como prueba de esa declaracion.

El procedimiento de duda razonable se inicia ante una duda
debidamente motivada, y que la autoridad aduanera tiene la
obligacion de fundamentar adecuadamente la existencia de
la duda razonable. Es més, dicha autoridad debe identificar
el factor de riesgo®*° que genera la duda razonable. Una vez
fundamentada la duda, recién es posible iniciar la
investigacion pertinente sobre el valor de la mercancia. Es
evidente, pues, que la identificacion de una duda razonable
no se encuentra al libre albedrio discrecional de la autoridad
aduanera, sino que esta debe justificar adecuadamente su
actuacion.

En ese contexto, cuando un administrado solicita de manera
excepcional a la autoridad aduanera el inicio del
procedimiento de duda razonable, dicha autoridad debe
entender que el administrado esta ejerciendo tanto su
derecho de peticién como su derecho de defensa, asi como
que es una oportunidad para encontrar la verdad material.
Veamos cada uno de estos puntos.

Con relacién a lo primero, al solicitar de manera
excepcional el inicio del procedimiento de duda razonable,
el administrado esta ejerciendo su derecho de peticién, por
lo que la autoridad aduanera tiene la obligacion de
pronunciarse y por escrito, o que supone que debe dar las
razones y motivos por los cuales acepta o deniega la

540

Hugo R. Gomez Apac), texto que constan en las paginas 20, 21 y 22 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3022 del 22 de mayo de 2017. Se
ha editado los pérrafos 1.8.1,1.8.2,1.8.3,1.8.4,1.8.5,1.8.6,1.8.7,1.8.8y 1.8.9
de las paginas 19, 20 y 21 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 229-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3022.pdf

Teniendo en cuenta que el listado del Articulo 49 de la Resolucion 846 de la
SGCA —referido a los factores de riesgo— no es taxativo.
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2.5.

2.6.

2.7.

solicitud. En caso de que la respuesta sea negativa, esta no
puede basarse en el mero ejercicio de una discrecionalidad,
sino que dicha autoridad debe fundamentar y justificar
adecuadamente las razones que la llevan a considerar que
resulta innecesario tramitar el procedimiento de duda
razonable.

Dicho en otros términos, cuando es el propio importador
quien solicita el inicio del procedimiento de duda
razonable, dicha solicitud debe ser interpretada en el marco
del derecho de peticion de los administrados que, por un
parte, estan facultados a formular solicitudes a la
administracion publica y, por otra, tienen el derecho de
recibir una respuesta oportuna, motivada y clara por parte
de los 6rganos administrativos.

En segundo lugar, la solicitud excepcional de inicio del
procedimiento de duda razonable por parte del
administrado debe ser entendida como el ejercicio del
derecho de defensa, por lo que la autoridad aduanera tiene
el deber de permitir que el administrado pueda presentar
alegatos y ofrecer medios probatorios, asi como la
obligacion de merituar tales alegatos y medios probatorios.
Garantizar el ejercicio del derecho de defensa supone
aceptar que el administrado puede plantear reparos u
observaciones, y la autoridad tiene el deber de pronunciarse
sobre dichos reparos u observaciones a través de un
pronunciamiento debidamente motivado.

Tercero, la autoridad aduanera, en tanto autoridad
administrativa, guia su actuacion por el principio de verdad
material, por lo que ante una solicitud excepcional de inicio
del procedimiento de duda razonable, tiene una oportunidad
para efectuar las indagaciones y evaluaciones que sean
necesarias para verificar que lo declarado por el
administrado es correcto o no. Es més, es una oportunidad
para ejercer un adecuado control de la informacién y
documentacion que presente el administrado, lo que
permitira asegurar que la declaracion sea correcta, de modo
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que el administrado no pague mas ni menos de lo que
corresponde.

Asimismo, tomando en cuenta que las autoridades
aduaneras deben asegurar la materializacion del debido
proceso en todas sus actuaciones, especialmente en aquellas
que puedan afectar o menoscabar de alguna manera los
derechos de los administrados, corresponde que dichas
autoridades se pronuncien en todos los casos y valoren
debidamente todos los documentos y pruebas que sean
presentadas como sustento de las solicitudes o peticiones.

A manera de conclusion, si bien en casos excepcionales el
administrado podré solicitar que la autoridad aduanera
inicie el procedimiento de duda razonable, la autoridad
aduanera se pronunciara de manera fundamentada sobre
dicha solicitud, valorando ademas los documentos y
pruebas presentadas por el administrado, observando el
derecho de peticion, de defensa y del debido proceso,
especialmente cuando decida no iniciar el procedimiento
solicitado, de conformidad con la normativa nacional e
internacional aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, los paises, via complemento
indispensable, (legislacion y jurisprudencia nacional)
pueden fortalecer las garantias y derechos a favor del
importador.

Los bancos de datos de las autoridades aduaneras®*!

El Articulo 25 de la Decisién 571 dispone que los paises
miembros deben constituir bancos de datos a efectos de la

541

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 20 y 21 de la Interpretacion
Prejudicial N° 36-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 32 y 33 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3429 del 8 de noviembre de 2018. Se ha editado
los parrafos 3.2 y 3.5 de las paginas 20 y 21, respectivamente, de la referida
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado la cita textual contenida en
el parrafo 3.3 de la pagina 20 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.
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3.2.

valoracion aduanera y que la informacion contenida en los
mismos podré ser tomada en cuenta para la aplicacion de
los métodos relativos al valor de transaccion de mercancias
idénticas o similares (Articulos 2 y 3 del Acuerdo sobre
valoracion de la OMC) o para la aplicacion del método del
ultimo recurso (Articulo 7 del Acuerdo sobre valoracion de
la OMC).

Sin embargo, se advierte expresamente en el segundo
parrafo del mencionado Articulo 25 de la Decision 571, que
el uso de los bancos de datos no debe conllevar al descarte
automético del valor de transaccién, como es posible
apreciar de la literalidad de la citada norma:

“Articulo 25.- Bancos de datos.

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

La utilizacion de los bancos de datos no debe llevar al
rechazo automético del valor de transaccién de las
mercancias importadas. Debe permitir la verificacion de
los valores declarados y la constitucién de indicadores de
riesgo para generar y fundamentar las dudas a que se
refiere el articulo 17 de esta Decision, para el control y la
elaboracién de programas sobre estudios e
investigaciones de valor.

Asimismo, la informacidn de los bancos de datos podra ser
tomada para la aplicacion de los métodos sobre
valoracion de que tratan los articulos 2, 3y 7 del Acuerdo,

Finalmente, se ha editado las notas a pie de pagina 20 del parrafo 3.4 y 22 del
parrafo 3.6 de la pagina 21, asi como se ha mejorado la redaccidn del parrafo
3.7 de la pagina 21 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 36-1P-2017 (completa) se encuentra disponible

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20

3429 .pdf
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3.3.

3.4.

3.5.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

siempre que cumplan con los requisitos exigidos para
cada método.”

(Subrayado agregado)

Los valores almacenados en los bancos de datos sirven solo
como indicadores de un riesgo potencial, debiendo ser
considerados Unicamente como un dato orientador en el
despeje de la duda sobre la veracidad o exactitud del valor
declarado en aduanas, los cuales deben ser analizados
conjuntamente con otros indicadores®*.

Las administraciones aduaneras daran el tratamiento de
confidencialidad a la informacion o datos almacenados en
los bancos de datos sobre valoracién aduanera, que de
conformidad con la normativa nacional sea aplicable>*.

Adicionalmente, es importante destacar que las
administraciones aduaneras tendran la obligacién de
actualizar permanentemente los bancos de datos, debiendo
recurrir, de ser necesario, a indices de precios o de inflacién
del pais de exportacion o de origen de la fuente®4.

542

543

544

Directrices relativas a la elaboracion y la utilizacion de una base de datos
nacional de valoracion que funcione como instrumento de valoracion de riesgos
de la Organizacion Mundial de Aduanas. Disponible en:
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/topics/valuation/instrume

nts-and-tools/quides/quidelines national db_es.pdf?db=web (descargado el

11 de julio de 2019)

Ibidem.

En ese sentido, el Numeral 7 del Articulo 53 de la Resolucion 846 de la SGCA
establece una obligacion de actualizacion permanente de los bancos de datos,
de la siguiente manera:

“7. Las Administraciones Aduaneras de los Paises Miembros, en armonia
con lo dispuesto en el articulo 25 de la Decision 571, deberan hacer
actualizaciones permanentes de los precios de referencia, haciendo
uso, de ser necesario, de indices de precios o de inflacidn del pais de
exportacion o de origen de la fuente y alimentando permanentemente
los bancos de datos que al efecto estén establecidos.”
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3.6.

3.7.

4.1.

Asimismo, cabe recordar que, como se sefialo
anteriormente, las autoridades aduaneras deberan constatar
las listas de precios —contenidas en bancos de datos— con
otras importaciones efectuadas a tales precios, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del
Articulo 38 de la Resolucién 846.

En suma, la administracion aduanera podra recurrir a la
informacion contenida en sus bancos de datos, los cuales
deberan ser permanentemente actualizados, a efectos de
determinar el valor de las mercancias en aplicacion de los
métodos correspondientes al valor de transaccion de
mercancias idénticas o similares, o del método del dltimo
recurso. Sin embargo, de no coincidir el valor declarado con
los precios que aparecen en el banco de datos, ello no
justificara el rechazo automatico del valor declarado por el
importador, por cuanto constituye unicamente un elemento
de verificacion que permite establecer factores de riesgo®®.

Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de
la mercancia importada. Momentos en que debe
acreditarse el descuento®®

El Numeral 1 del Articulo 9 de la Resolucién 846 de la
SGCA sefiala que:

545

546

Ramiro Araujo Segovia, Marco legal de la valoracion aduanera en Colombia,
en AA.VV (Juan David Barbosa y Nicolas Potdevin, Directores Académicos),
La valoracion aduanera en Colombia, Legis, Bogota, 2015, p. 9.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 14 a 20 de la Interpretacion
Prejudicial N° 196-1P-2016 de fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Glmez Apac), que constan en las paginas 29 a 35 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3114 del 20 de octubre de 2017.
Se ha editado los parrafos 1.2, 1.4,1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 y 1.22 de las paginas 14 a 20 de la referida
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha mejorado y editado el parrafo 1.15
de la pagina 18 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

Se ha agregado la segunda nota a pie de pagina del parrafo 4.4, la segunda nota

a pie de pagina del péarrafo 4.5, la nota a pie de pagina del parrafo 4.7, la nota
a pie de pagina del parrafo 4.14, la nota a pie de pégina del parrafo 4.15, la nota
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“Articulo 9. Descuentos o reducciones de precio.

1.

Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor
de la mercancia importada, se aceptaran para la
determinacién del valor en aduana, debido a que
los pagos reales y totales del comprador al
vendedor constituyen el fundamento del método del

Valor de Transaccion. El precio realmente pagado

0 por pagar que se obtiene después de aplicar tales

descuentos o rebajas, se aceptara siempre que:

. El descuento esté relacionado con las
mercancias objeto de valoracion.

ii. el descuento se haya estipulado antes del
embarque de la mercancia, como parte de la
negociacion acordada entre el vendedor y el
comprador.

iii. no se trate de un descuento de caracter
retroactivo, concedido por mercancias
importadas con anterioridad a aquélla a la
que se esta aplicando la rebaja o descuento,

correspondientes a transacciones
independientes a aquella de la mercancia que
se valora.

iv.  El comprador se esté beneficiando realmente
del descuento, es decir, que se cumplan los
presupuestos que dieron origen al mismo.

V. en la factura comercial y/o contrato de
compraventa, se distinga del precio de la
mercancia y se identifique el concepto y
cuantia de la rebaja.

vi. el total de las mercancias negociadas hayan
sido vendidas para la exportacién al
Territorio  Aduanero  Comunitario vy
compradas por la misma persona.

(...)
Los descuentos por pago al contado son aceptables,
aun si en el momento de la valoracion el pago total

a pie de pagina del parrafo 4.16 y la nota a pie de pagina del parrafo 4.19 de
esta seccion.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 196-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3114.pdf
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no se ha efectuado todavia. Tratdndose de un precio
pagado o por pagar, el importe que el importador
pagara por las mercancias, se aceptara como base
para la valoracion.

3. En los descuentos por cantidad, se tendré en cuenta
la cantidad total negociada que se expedira en un
determinado periodo, asi se trate de entregas
parciales.

4. No se aceptaran los descuentos de caracter
retroactivo, debido a que el importe del descuento
representa un monto que se ha pagado ya al
vendedor, y, por consiguiente, forma parte del
precio realmente pagado, es decir, forma parte del
pago total que por las mercancias importadas se
haya hecho o se vaya a hacer al vendedor y en
consecuencia forma parte del valor en aduana.

5. El valor de transaccion no podra ser rechazado por
el solo hecho de que el valor declarado por las
mercancias sea inferior a los precios corrientes de
mercado de mercancias idénticas o similares. Un
precio inferior a los precios corrientes de mercado
se aceptara, siempre que el valor declarado
corresponda al precio realmente pagado o por
pagar, segun lo indicado en el articulo anterior.

6. El precio resultante de practicas de ‘dumping’,
subvenciones o primas a la exportacion, podra ser
aceptado a efectos de la valoracién, si es el que
realmente ha pagado o va a pagar el comprador al
vendedor y se cumplen los demas requisitos
sefialados en el articulo 5 de este Reglamento. Para
combatir estas practicas se utilizaran las normas
que existan sobre el particular, conforme a lo
previsto en el articulo 23 de la Decision 571.”

(Subrayado agregado)

4.2. Segun dicha normativa, si no se cumple cualquiera de las
condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor
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44.
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seran desestimados por la autoridad aduanera a los efectos
de la determinacidon del valor en aduana de las mercancias
importadas. En tales casos dichos descuentos deberan
considerarse como parte del precio pagado o por pagar para
calcular el valor en aduana.

Segtin Julia Inés Sanchez: “ES importante tener en cuenta
que a efectos de la verificacion de un precio declarado, el
precio realmente pagado o por pagar también puede ser el
resultado de la aplicacion de una rebaja o descuento
concedido por el vendedor; por ejemplo, por cantidad, por
pago al contado, para compensar deficiencias de entregas
anteriores, etc.”.

El Comité Técnico de Valoracion en Aduana expreso que
segun el Articulo 1 del Acuerdo sobre valoracion de la
OMC, el valor de transaccion es el precio realmente pagado
0 por pagar por las mercancias importadas, por lo tanto, el
descuento por pago al contado debera aceptarse al
determinar el valor de transaccion.>#8: %49

547

548

549

Julia Inés Sanchez, Valoracion aduanera, Secretaria General de la Comunidad
Andina, Proyecto de UE-CAN, Lima, 2007, p. 65. Agrega la autora que: “Tales
descuentos podran ser aceptados por la autoridad aduanera para la
valoracién de las mercancias y no deben ser objeto de ajuste, en la medida en
que estén relacionados con las mercancias objeto de valoracion, que
beneficien realmente al comprador, que se otorgue a cualquier comprador en
iguales condiciones, que se distingan en la factura comercial del precio de la
mercancia y que no se trate de un descuento retroactivo...”

Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/20116520610libro_atrc_valorac
ion.pdf (descargado el 12 de julio de 2019)

Opinion consultiva 5.1 “Trato aplicable a los descuentos por pago al contado

con arreglo al acuerdo” del Comité Técnico de Valoracion en Aduana de la
OMA, comprendida en el Apéndice de la Resolucion 846 de la SGCA.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 307-1P-2015 del 4 de febrero de 2016

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de
abril de 2016.
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4.5.

4.6.

Asimismo, el Comité Técnico de Valoracion en Aduana
expreso que cuando el comprador puede beneficiarse de un
descuento por pago al contado, pero en el momento de la
valoracion el pago no se ha efectuado todavia, se aceptara
como base para el valor de transaccion, segun el citado
Articulo 1, el importe que el importador tiene que pagar por
las mercancias. Los métodos para determinar el importe por
pagar pueden ser diferentes; por ejemplo, podria aceptarse
como prueba suficiente una constancia en la propia factura,
0 podria servir de base para la decision una declaracién del
importador sobre el importe que tiene que pagar, sin
perjuicio de una comprobacion y de la aplicacion eventual
de los Articulos 13y 17 del Acuerdo sobre valoracion de la
OMC.SSO‘ 551

El Comité Técnico de Valoracion en Aduana ha expresado
la opinidn siguiente:

“El importe del descuento representa un importe que se ha
pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, esta cubierto
por la Nota interpretativa del articulo 1 relativa al ‘precio
realmente pagado o por pagar’, en la que se especifica que
el precio realmente pagado o por pagar es el pago total
que por las mercancias importadas haya hecho o vaya a
hacer al vendedor. Asi pues, el descuento forma parte del
precio pagado, y, a efectos de valoracion, debe incluirse
en el valor de transaccion.

El trato que las Aduanas deben aplicar a la transaccion
anterior que origino el crédito tiene que ser independiente
de la decision sobre el valor en aduana apropiado del
envio que se esté despachando. La decision de efectuar o

550

551

Opinidn consultiva 5.3 “Trato aplicable a los descuentos por pago al contado
con arreglo al acuerdo” del Comité Técnico de Valoracion en Aduana de la
OMA, comprendida en el Apéndice de la Resolucion 846 de la SGCA.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 307-1P-2015 del 4 de febrero de 2016
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de
abril de 2016.
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no un ajuste en el valor del envio anterior depende de la
legislacion nacional.”%5?

(Subrayado agregado)

El Comité Técnico de Valoracion en Aduana expreso la

siguiente opinion:

i)

i)

.553, 554

Los descuentos por cantidad son rebajas del precio de
la mercancia que el vendedor concede a los clientes
segun las cantidades compradas durante determinado
periodo.

El Acuerdo sobre valoracion de la OMC no hace
referencia alguna a una cantidad patrén que haya de
tenerse en cuenta al decidir si el precio realmente
pagado o por pagar por las mercancias importadas
constituye una base valida para determinar el valor en
aduana segun el Articulo 1 del Acuerdo sobre
valoracion.

Por lo tanto, se tendra en cuenta para la valoracién la
cantidad sobre la base de la cual se ha fijado el precio
unitario de las mercancias objeto de valoracion,
cuando estas se vendieron para su exportacion al pais
de importacion. Asi pues, los descuentos por cantidad
se dan solamente cuando se demuestra que un
vendedor determina el precio de su mercancia
ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad

552

553

554

Opinion consultiva 8.1 “Trato aplicable, con arreglo al acuerdo, a los
descuentos relacionados con transacciones anteriores” del Comité Técnico de
Valoracion en Aduana de la OMA, comprendida en el Apéndice de la
Resolucion 846 de la SGCA.

Opinion consultiva 15.1 “Trato aplicable a los descuentos por cantidad” del
Comité Técnico de Valoracion en Aduana de la OMA, comprendida en el
Apéndice de la Resolucion 846 de la SGCA.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 307-1P-2015 del 4 de febrero de 2016
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de
abril de 2016.
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4.8.

4.9.

4.10.

de mercancias vendidas. Hay dos categorias generales
de descuentos:

- Agquellos que han sido fijados antes de la
importacion de las mercancias; v,

- Aquellos que han sido fijados después de la
importacion de las mercancias.

El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene
después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptara
siempre que: “en la factura comercial y/o contrato de
compraventa, se distinga del precio de la mercancia y se
identifique el concepto y cuantia de la rebaja”.>*

En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben
distinguir del precio de la mercancia y se deben identificar
el concepto y la cuantia de la rebaja, sea en la factura
comercial o en el contrato de compraventa. Basta que ello
se pruebe con cualquiera de ambos documentos.>®

El valor de aduana esta dado por el monto efectivamente
pagado, independientemente de si el descuento otorgado
por dicho proveedor se encontraba consignado
expresamente o no en la factura comercial, ya que ello
puede ser probado también a través del contrato de
compraventa. Por lo tanto, la indicacion del descuento en la
factura comercial no constituye un requisito esencial para
establecer su real existencia, pues dicho descuento puede
ser validamente acreditado con el contrato de
compraventa.®’

555

556

557

Ver Interpretaciéon Prejudicial N° 307-1P-2015 del 2 de marzo de 2016
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de
abril de 2016, que cita el item v) del Numeral 1 del Articulo 9 de la Resolucién
846 de la SGCA.

Ibidem.

Ibidem.

411



4.11.

4.12.

4.13.
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Sobre la base del principio de verdad material, la autoridad
aduanera podré probar la existencia de descuentos a través
de facturas, contratos y otros medios probatorios.

El contrato de compraventa a que se refiere el Articulo 9 de
la Resolucion 846 de la SGCA es un acuerdo de voluntades
que da nacimiento a una relacion juridica patrimonial. Este
contrato se perfecciona en el momento de surtir efecto la
aceptacion de la oferta®®. El contrato de compraventa
puede ser probado a través de una sola prueba documental,
0 a través de varias pruebas, pues todo dependera de la
forma como la oferta y la aceptacion han operado, lo que
puede darse en un solo acto, o en varios. Y es que la
negociacion contractual, y la consiguiente oferta y
aceptacion, pueden manifestarse a través de un solo acto o
de varios.

Finalmente, es importante resaltar lo sefialado en el
Articulo 9 de la Resolucion 846: “El valor de transaccion
no podré ser rechazado por el solo hecho de que el valor
declarado por las mercancias sea inferior a los precios
corrientes de mercado de mercancias idénticas o similares.
Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se
aceptard, siempre que el valor declarado corresponda al
precio realmente pagado o por pagar...”

Por otro lado, la normativa comunitaria andina guarda
conformidad con lo dispuesto por la normativa de la OMC,
en el sentido de que cuando la administracion de aduanas
tenga motivos para dudar de la declaracion de valor
presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de
los datos consignados que figuren en esa declaracion, o en
relacién con los documentos presentados como prueba de
la misma, debera requerir al importador explicaciones y

558

De modo referencial, ver Articulo 23 de la Convencidn de las Naciones Unidas
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias.

Disponible en:
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf

(descargado el 24 de agosto de 2017)
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4.15.

4.16.

documentos complementarios, asi como cuando establece
que, antes de adoptar una decision definitiva al respecto,
deberd comunicar al importador, por escrito, sus motivos
para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o
documentos presentados y debera darle un plazo razonable
para responder™®; es decir, se deberd seguir el
procedimiento de duda razonable contemplado en el
Articulo 17 de la Decision 571 en concordancia con el
Articulo 51 de la Resolucion 846.

En consecuencia, si bien el momento oportuno para
acreditar el descuento serda aquel seleccionado para la
declaracion de valor de las mercancias importadas, de
albergar dudas acerca de la veracidad, exactitud e
integridad de los elementos que figuren en esa declaracion,
la autoridad aduanera deberé proceder a notificar la duda
razonable y otorgar un plazo razonable para su
subsanacion.>®

En conclusién, si bien, en principio, el momento designado
para acreditar el descuento sera aquel de la presentacion de
la declaracién de valor, de presentarse dudas razonables que
no permitan constatar el valor declarado por el importador,
la administracion aduanera deberd, imperativamente,
comunicarle la duda razonable y otorgarle un plazo también
razonable para que proceda a responder y asi acreditar
adecuadamente el valor inicialmente declarado. En
consecuencia, es posible afirmar que, en la préctica, se
puede acreditar el descuento hasta en dos momentos, tanto
en el despacho como en el procedimiento de duda
razonable, en virtud de la obligacion de la administracion
de notificar una eventual duda razonable, de darse el
caso.*%!

559

560

Ver Interpretacion Prejudicial N° 307-1P-2015 del 2 de marzo de 2016
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de
abril de 2016.

Ibidem.

413



4.17.

4.18.

4.19.
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Se debera determinar si en el proceso interno efectivamente
se siguio el procedimiento establecido de duda razonable.
En ese sentido, debera verificar si en la determinacion del
valor en aduanas, se aplicd correctamente el método del
valor de transaccion (meétodo principal); o si, por el
contrario, existieron dudas respecto de la veracidad,
exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa
declaracion, debiendo proceder en tal caso a notificar la
duda razonable y otorgar un plazo razonable para su
subsanacion.

Asimismo, se deberd tener en cuenta que si bien, en
principio, el momento designado para acreditar el
descuento sera aquel de la presentacién de la declaracién de
valor, de albergar dudas razonables acerca de la veracidad,
exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa
declaracion, la administracion aduanera debera comunicar
la duda razonable al importador y otorgarle un plazo
también razonable para que subsane las observaciones
comunicadas y asi brindarle la oportunidad de acreditar
—nuevamente— de manera adecuada el valor declarado,
por lo que en la practica se puede acreditar el descuento
hasta en dos momentos, tanto en el despacho como en el
procedimiento de duda razonable.

Debe tenerse en consideracion que el precio realmente
pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar
descuentos o rebajas, se aceptara siempre que “en la factura
comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del
precio de la mercancia y se identifique el concepto y
cuantia de la rebaja.””%?

En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben
distinguir del precio de la mercancia y se deben identificar
el concepto y la cuantia de la rebaja. Basta que ello sea
probado, o en la factura comercial, o en el contrato de
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Ibidem.

Ver el item v) del Numeral 1 del Articulo 9 de la Resolucion 846 de la SGCA.
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4.21.

5.1.

5.1.1.

compraventa, siendo que este ultimo puede ser probado a
través de una sola prueba, o de varias, tal como se explicd
anteriormente.

Finalmente, se debe tener en cuenta que el valor de aduana
esta dado por el monto efectivamente pagado por la
importadora, independientemente de si el descuento
otorgado se encontraba consignado expresamente o0 no en
la factura comercial, ya que ello puede ser probado también
a través del contrato de compraventa. Asi, la indicacién del
descuento en la factura comercial no constituye un requisito
esencial para establecer su real existencia.

La valoracion especifica de vehiculos automotores
usados®®?

El Estudio 1.1 del Comité Técnico de Valoracion en
Aduana relativo al “Trato aplicable a los vehiculos de
motor usados”

El Estudio 1.1 del Comité Técnico de Valoracion en
Aduana relativo al “Trato aplicable a los vehiculos de motor
usados” (en adelante, Estudio 1.1) es un instrumento que
permite conseguir —a nivel técnico— uniformidad en la
interpretacion y aplicacién del Acuerdo sobre valoracion de

563

Esta seccién ha sido extraida de las paginas 18 a 22 de la Interpretacion
Prejudicial N° 250-1P-2018 de fecha 28 de junio de 2019 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 50 a 54 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3690 del 11 de julio de 2019.

Se ha editado los parrafos 2.1.1 y 2.2.2 de las paginas 19 y 21 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

Asimismo, se ha corregido la cita textual contenida en el parrafo 2.2.1 de la
pagina 18 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 250-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203690.pdf
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la OMC®%, Dicho Estudio se encuentra ubicado en el
Apéndice de la Resolucién 1684 de la SGCA y por ello se
encuentra comunitarizado.

El referido Estudio tiene por objeto proponer soluciones a
cuestiones o dificultades practicas no planteadas en cuanto
al procedimiento aplicable para la valoracion aduanera de
los vehiculos de motor usados a fin de que sean resueltas
por las administraciones aduaneras.

La determinacién de los criterios para considerar si un
vehiculo automotor es usado serd realizada por cada

564

“Apéndice

ORGANIZACION MUNDIAL DE ADUANAS (OMA)

TEXTOS DEL COMITE DE VALORACION EN ADUANA

(..)
8.

(.)

TEXTOS PREMILINARES

Al examinar el valor legal de las decisiones que toma el Comité Técnico
en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Anexo I, no hay
que perder de vista que resulta claramente del Acuerdo que el Comité
Técnico debe elaborar instrumentos que permitan conseguir, a nivel
técnico, una uniformidad en la interpretacién y aplicacion del Acuerdo.
Las opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudios e
informes deberan ser los instrumentos para ello. Sin embargo, esos
instrumentos no constituyen una norma internacional. A diferencia de
las Notas interpretativas al Acuerdo que figuran en el Anexo I, ninguna
de las disposiciones del Acuerdo implica que las decisiones del Comité
Técnico hayan de tener fuerza legal para los Signatarios mientras no
estén incorporadas a la legislacion nacional de éstos.

No obstante, el texto del Anexo Il demuestra claramente que las
decisiones del Comité Técnico estan destinadas a desempefiar un papel
importante y vital en el logro de una uniformidad en la interpretacion
y aplicacién del Acuerdo. Para alcanzar tal objetivo lo més indicado
es elaborar un sistema de informes que permita tanto al Consejo como
al Comité de Valoracion en Aduana, cada uno en el ejercicio de su
mandato, el Consejo con arreglo a su Convenio y el Comité de
Valoracién en Aduana con arreglo al Acuerdo, tener en cuenta el
trabajo del Comité Técnico.

(Subrayado agregado)
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5.1.4.

5.15.

5.1.6.

5.1.7.

administracion aduanera teniendo en consideracion que
existen diversidad de situaciones que no permiten
establecer una préactica uniforme o analoga aplicable para
todos los casos®®,

El referido Estudio establece que para la valoracion de los
vehiculos usados importados se presentan,
fundamentalmente, las siguientes situaciones:

a) El vehiculo se importa después de su compra sin
haber sido utilizado en el intervalo.

b) EI vehiculo se importa después de haber sido
utilizado posteriormente a la compra.

En ambas situaciones, la valoracién de los vehiculos usados
importados se inicia con la aplicacion del primer método
(valor de transaccidn), y en defecto de este, se continla con
los otros métodos (los métodos secundarios).

El Estudio 1.1 sefiala que probablemente no sea posible
Ilegar a un método de valoracion tipo para los vehiculos
automotores usados; sin embargo, es preciso dar a las
administraciones aduaneras la posibilidad de escoger un
método de valoracion compatible con los principios y
disposiciones generales del Acuerdo sobre valoracion de la
OMC que se conjugue con las circunstancias particulares de
cada pais.

En atencidn a lo antes referido, para realizar la valoracion,
la administracion aduanera deberd tomar en consideracion
los siguientes aspectos sefialados en el Numeral 19 del
Estudio 1.1:

a) El valor en aduana puede basarse en el precio
realmente pagado o por pagar por el vehiculo usado.

b)  EIl vehiculo debera valorarse teniendo en cuenta su
estado al momento de la valoracion.

565

Ver Numeral 3 del Estudio 1.1.
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c) El precio debera ser ajustado teniendo en cuenta la
depreciacion por causa de la antigliedad o del grado
de utilizacion del vehiculo desde su compra.

d) A fin de evitar la arbitrariedad, la administracion
aduanera debera fijar los ajustes tomando como base
criterios de acuerdo con las circunstancias de cada
caso en concreto y, en especial, el grado de utilizacion
del vehiculo.

e) Cada perfeccionamiento o instalacion de accesorios
efectuada después de la compra del vehiculo debe
conducir a un incremento de su valor.

El Numeral 20 del Estudio 1.1 explica que en caso de que
no exista un precio realmente pagado o por pagar, el valor
podra determinarse mediante la celebracion de consultas
entre la administracion aduanera y el importador, sobre la
base del valor de transaccion previamente aceptado para
vehiculos nuevos importados pertenecientes a la misma
marca y modelo, o en su defecto, vehiculos nuevos
similares. Este valor debera ajustarse a efectos de poder
reflejar el estado del vehiculo al momento de la valoracion,
teniendo en consideracion la depreciacion por causa de la
antigliedad, del desgaste o de la obsolescencia, asi como la
eventual instalacion de accesorios que no formen parte de
la version o modelo de referencia. A contrario sensu, se
debera realizar el correspondiente ajuste en caso de falta o
ausencia —en el vehiculo usado objeto de valoracion— de
accesorios que si formen parte de la versién o modelo de
referencia.

El Numeral 23 del Estudio 1.1 establece lo siguiente:

“...Cuando se disponga de catadlogos o revistas
especializadas, que indican los precios corrientes para el
mercado de vehiculos usados en el pais de importacion,
esos precios pueden servir como base para la valoracion.
En tal caso habra de tenerse en cuenta, naturalmente, el
estado del vehiculo y todos los elementos que influyan en
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su valor (por ejemplo, desgaste anormal, reparaciones,
revisidn, instalacion de accesorios) en comparacion con
los del vehiculo de referencia. Por otra parte, es preciso
gue no se pase por alto el hecho de que los precios
indicados en esos catalogos pueden comprender los
derechos y gravdmenes de importacién. Sin embargo, el
articulo 7, parrafo 2 a) prohibe la aplicacion de este
método a los vehiculos producidos en el pais de
importacion (en la medida en que puedan estar sujetos a
derechos en el momento de una reimportacion eventual).
En tales casos pondrian tomarse como referencia quiza
vehiculos idénticos o similares producidos en otros paises,
gracias a una interpretacion flexible de los términos
‘identicos’ o ‘similares’.”

5.1.10. En conclusidn, cuando se disponga de catalogos o revistas

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

especializadas u otras fuentes de informacion que se
encuentren en internet respecto del precio de venta de
vehiculos automotores usados, esos precios pueden servir
de fundamento para corroborar el precio o valor contenido
en los recibos, facturas o contratos presentados a la
administracion aduanera para efectuar la valoracion en
aduana.

La importancia de utilizar fuentes de informacion
confiables sobre precios de vehiculos automotores
usados

El Numeral 6 del Estudio 1.1 establece lo siguiente:

“Como la importacion es consiguiente a una venta, el
precio realmente pagado o por pagar por tal transaccion
debe servir como base para determinar el valor de
transaccion siempre que se cumplan los requisitos y
condiciones del articulo 1 del Acuerdo.”

Como puede apreciarse del numeral citado, tratdndose de la
importacion de vehiculos usados, el precio realmente
pagado debe originar la aplicacion del primer método,
evidentemente si se dan los supuestos establecidos en el
Articulo 5 de la Resolucion 1684 y los supuestos a), b), ¢)
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6.1.
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y d) del Numeral 1 del Articulo 1 del Acuerdo de valoracion
de la OMC.

No hay razén para dudar del precio de transaccion
presentado por el importador de un auto usado si es que
dicho precio guarda verosimilitud®®, razonabilidad o
proporcionalidad con relacion a los precios listados de autos
usados en catdlogos, revistas especializadas u otras fuentes
especializadas de informacion electrénica existentes
actualmente, como son las plataformas en linea para la
comercializacion de vehiculos usados®®’.

En caso de que haya fundamentos para la duda razonable,
se proseguira con los siguientes métodos de valoracion
(métodos secundarios) conforme a los criterios orientativos
establecidos en el Estudio 1.1.

Mercancias originarias de un pais miembro
transportadas en transito en un pais no miembro de la
Comunidad Andina (vigilancia aduanera)®%®

El Literal b) del Articulo 9 de la Decision 416 establece
lo siguiente:

566

567

568

Podria inferirse verosimilitud si el precio consignado en la factura, recibo o
contrato es bastante cercano al precio de un vehiculo automotor usado idéntico
o similar contenido en un catdlogo, revista u otra fuente especializada de
informacién electrénica, como son las plataformas en linea para la
comercializacion de vehiculos usados.

La verosimilitud serd manifiestamente evidente si el precio consignado en la
factura, recibo o contrato es superior al precio de un vehiculo automotor usado
idéntico o similar contenido en un catalogo, revista u otra de las fuentes de
informacidn antes referidas.

Es el caso, por ejemplo, de www.patiotuerca.com, www.1001carros.com,

www.cabreraautos.com, www.olx.com, Www.neoauto.com,
www.todoautos.com,  www.carros.mercadolibre.com, www.carroya.com,
www.tucarro.com, www.demotores.com, WWW.autocosmos.com,

www.autos.com, www.tumomo.com, entre otros.

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 3 y 4 de la Interpretacion
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6.2.

“Articulo 9.- Para ser consideradas originarias del
territorio de cualquier Pais Miembro y sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 4 de la presente Decision, las
mercancias deberan ser expedidas directamente.

Se consideraran expedidas directamente del territorio de
un Pais Miembro exportador al territorio de otro Pais
Miembro importador:

(...)
b)

Las mercancias transportadas en transito por uno o
mas paises de fuera de la Subregién, con o sin
transbordo o almacenamiento temporal, bajo la
vigilancia de la autoridad aduanera competente en

tales paises siempre que:

i)

i)

El transito esté justificado por razones
geograéficas o por consideraciones relativas
a requerimientos del transporte;

No estén destinadas al comercio, uso o
empleo en el pais de transito; y

No sufran, durante su transporte y depdsito,
ninguna operacion distinta a la carga y
descarga o manipuleo para mantenerlas en
buenas condiciones 0 asegurar su
conservacion.”

(Subrayado agregado)

Para que se considere la existencia de expedicidn directa
en el caso de que la mercancia originaria se encuentre
transportada en transito en uno o mas paises ajenos a la
subregion andina, es necesario, entre varios requisitos,
gue dicha mercancia haya estado bajo la vigilancia de la

Prejudicial N° 181-1P-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 9 y 10 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3549 del 4 de marzo de 2019. Se ha editado la
cita textual contenida en el parrafo 1.2 de la pagina 3 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 181-1P-2018 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/

Gaceta%203549.pdf

421


http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549.pdf

6.3.

6.4.

6.5.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

autoridad o autoridades aduaneras del pais 0 paises no
miembros de la Comunidad Andina por donde estuvo en
transito la mencionada mercancia.

¢Como se acredita la vigilancia de la autoridad aduanera
del pais no miembro por donde estuvo en transito la
mercancia originaria? Una forma de acreditarlo es
presentando una constancia o certificacion expedida por
dicha autoridad mencionando la vigilancia efectuada
sobre la mercaderia originaria. Sin embargo, ello no
puede ser la Unica forma de probar tal cosa, especialmente
si se estd ante una autoridad aduanera que no suele
expedir esa clase de constancias o certificaciones. De ahi
la necesidad de reconocer que existen otras formas de
probar la referida circunstancia.

En términos generales, otras formas de probar la
vigilancia de la autoridad aduanera pueden consistir en la
presentacion de documentos y otros medios probatorios
conducentes a acreditar de manera fehaciente que la
mercancia originaria en transito estuvo bajo el ambito de
la competencia administrativa de la autoridad aduanera
del pais no miembro. Para tal efecto, serian medios
probatorios idoneos los documentos que acreditan que el
interesado (importador, duefio de la carga, representante,
etc.) informé a la autoridad aduanera del pais no miembro
a través de los cauces correspondientes de la existencia de
la mercaderia en transito, precisamente para que dicha
autoridad pudiera ejercer las actividades de supervision y
control pertinentes.

Como puede apreciarse, lo relevante es acreditar que la
autoridad aduanera del pais no miembro fue debidamente
informada, comunicada o notificada de la existencia de la
mercancia originaria en transito. Habiendo tomado
conocimiento de esta mercancia, quedaba en el ambito de
competencia de la mencionada autoridad aduanera ejercer
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7.1.

7.2.

7.3.

0 no alguna prerrogativa o potestad inherente a sus labores
de fiscalizacion y control.

La norma aplicable en el tiempo respecto del control
posterior a cargo de la administracion aduanera®®®

La Decision 574 entr6 en vigencia el 16 de diciembre de
2003, al dia siguiente de su publicacién en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena y estuvo vigente hasta el 7 de
noviembre de 2012. La Decisidn 778 entr6 en vigencia el 8
de noviembre de 2012, al dia siguiente de su publicacion en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La Tercera y Cuarta Disposicion Final de la Decision 778
no establecen un régimen especial en cuanto a la aplicacion
de la norma en el tiempo. Por tanto, corresponde aplicar el
régimen general por virtud del cual las normas
procedimentales o adjetivas son de aplicacién inmediata.

Dado que el control posterior a cargo de la administracion
aduanera tiene naturaleza procedimental, la norma
aplicable sera la vigente al momento en el cual se efectua el
control posterior.

*kkhkhkhkhhkhkkikkx
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Esta seccion ha sido extraida de las paginas 7 y 8 de la Interpretacion
Prejudicial N° 609-1P-2016 de fecha 8 de noviembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Herndn Romero Zambrano), que constan en las paginas 8 y 9 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3442 del 22 de noviembre de 2018.
Se ha editado el parrafo 1.15 de la pagina 8 de la referida Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 609-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203442.pdf
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CAPITULO IV

DERECHO TRIBUTARIO

El presente capitulo compila los criterios juridicos contenidos en la
jurisprudencia del TJCA relacionados con la Decisién 578 —
Régimen para evitar la doble tributacion y prevenir la evasion fiscal,
de fecha 4 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1063 del 5 de mayo de 2004°7°,

1.

1.1.

Ambito de aplicacion y finalidad de la Decision 578571572

El &mbito de aplicacion de la Decision 578 es personal y
material, de acuerdo con lo siguiente:

570

571

572

La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gacel1063.pdf

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 7 a 10 de la Interpretacion
Prejudicial N° 116-1P-2016 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado
Ponente: Herndn Romero Zambrano), que constan en las paginas 8 a 11 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3263 del 2 de abril de 2018. Se ha
editado los parrafos 2.2, 2.3, 2.6, 2.8 y 2.13 de las paginas 7 a 10 de la referida
Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de pagina 13
y 16 de los parrafos 2.5 y 2.9 de las péaginas 8 y 9, respectivamente, de la
mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 116-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/

GACE3263.pdf

En las paginas 7 a 10 de la Interpretacion Prejudicial N° 414-1P-2017 de fecha
16 de julio de 2018 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros), que
constan en las paginas 8 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3368 del 7 de setiembre de 2018, se desarrolla el “Ambito de aplicacion y
finalidad de la Decision 40 — Aprobacion del Convenio para evitar la doble
tributacion entre los Paises Miembros y del Convenio Tipo para la celebracion
de acuerdos sobre doble tributacion entre los Paises Miembros y otros Estados
ajenos a la Subregion” en términos muy similares a los de la presente seccién
solo que adaptados a la Decision 40 aprobada durante el séptimo periodo de
sesiones ordinarias de la Comision del Acuerdo de Cartagena (hoy Comision)
del 8 al 16 de noviembre de 1971.
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a) Ambito de aplicacion personal (sujetos sobre los
que recae): personas naturales o juridicas
domiciliadas en cualquiera de los paises miembros.

b)  Ambito de aplicacion material (objeto sobre el que
recae): se aplica al impuesto a la renta y al impuesto
sobre el patrimonio. El Articulo 1 de la Decision 578
de la Comisién identifica el tipo de impuesto a la renta
en relacion con cada pais miembro:

En Bolivia, Impuesto a la renta.
En Colombia, Impuesto a la renta.
En el Ecuador, Impuesto a la renta.
En el Perd, Impuesto a la renta.

El parrafo final del mismo articulo prevé que la Decision
578 también se aplicaré a otros impuestos que sean esencial
y economicamente analogos a los citados, y que fueran
establecidos en los paises miembros con posterioridad a la
publicacion de dicha Decision en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

Es importante mencionar que la Decision 578, en aplicacion
del principio de primacia de la realidad, se aplica a los
impuestos que gravan la renta o el patrimonio,
independientemente del nombre que tengan. En tal sentido,
las autoridades tributarias nacionales deben evitar la doble
tributacién aunque los impuestos involucrados no lleven
por nombre “impuesto al patrimonio” o “impuesto a la
renta”, pero contemplen como hecho generador de la
obligacion tributaria una determinada renta o un
determinado patrimonio.

La Interpretacion Prejudicial N° 414-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203368.pdf

La Decision 40 se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

En materia tributaria, un criterio de clasificacion distingue
los impuestos directos de los impuestos indirectos. Los
impuestos  directos tienen por objeto  gravar
manifestaciones inmediatas de riqueza, como son la renta,
el patrimonio, donaciones, premios otorgados en loterias y
juegos de azar, etc. En estos casos, el pago del impuesto es
asumido por el contribuyente.

Los impuestos indirectos gravan manifestaciones
mediatas de riqueza, como son la adquisicién o consumo
de bienes o servicios, el ejercicio de actividades o
profesiones con fines de lucro, etc., asumiendo el
adquirente o consumidor final la obligacion de pago del
impuesto®3,

El impuesto a la renta, denominado también como
“impuesto a la ganancia”, es un impuesto directo que, de
manera general, grava “...los productos obtenidos del
capital en el territorio nacional por las personas fisicas o
abstractas, o las rentas satisfechas dentro o fuera del
territorio por personas o entidades residentes en él...”°"™*

El hecho generador del tributo en el impuesto a la renta esta
constituido por las ganancias o ingresos que los
contribuyentes obtengan durante el ejercicio econoémico
gravable, lo que significa que la obligacion tributaria se
origina en el momento en que dichos ingresos son
percibidos.

El impuesto al patrimonio (también llamado impuesto sobre
los capitales, patrimonio neto, sobre los activos, sobre los
bienes personales no incorporados al proceso econémico,

573

574

José Vicente Troya Jaramillo, Lecciones de Derecho Tributario. Con las
Gltimas reformas, Ediciones Fausto Reinoso, Quito, 2015, p. 19.

Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Juridicas Politicas y Sociales,
primera edicion electrdnica, Datascan S.A., Guatemala, p. 475.

Fuente: https://www.academia.edu/33486702/DICCIONARIO DE
CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES Manuel Osorio

(descargado el 18 de junio de 2019).
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entre otros), es considerado por la doctrina especializada
como:

“...el impuesto anual y periodico que grava el monto de
los activos menos los pasivos de los contribuyentes, que
habitualmente son las personas de existencia visible. O
sea, que se gravan ‘las cosas y derechos pertenecientes a
una persona, previa deduccion de las deudas que pesan
sobre los mismos’..."%™

El hecho imponible del impuesto al patrimonio lo
constituye la riqueza de una persona, conformada por los
bienes y derechos valorables econdmicamente®’®, Es decir,
el valor de la riqueza o valor patrimonial a la fecha de cierre
del ejercicio econémico o del afio civil, calculandose a
partir del patrimonio neto del contribuyente (conjunto de
bienes y derechos valorables econémicamente, dentro y
fuera de un determinado pais), una vez deducidas las deudas
y demés obligaciones. Se entiende que su férmula se
concibe asi: Patrimonio = Activo — Pasivo.

Como se puede apreciar, si bien ambos impuestos tienen la
naturaleza de impuesto directo, es decir, que recaen sobre
la obtencién de renta o sobre el patrimonio de los
contribuyentes, ambos se diferencian por el contenido del
hecho imponible que da origen a la obligacion tributaria y
la materia gravable.

En ese sentido, el impuesto al patrimonio grava el conjunto
de bienes y derechos susceptibles de valoracion
economica del contribuyente, los cuales podrian generar
una renta.

575

576

Héctor B. Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, séptima
edicion, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2001, p. 589.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 171-1P-2013 del 31 de octubre de 2013,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2302 del 21 de
febrero de 2014.
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A su vez, el impuesto a la renta grava precisamente la
riqueza resultante, entre otros, de los ingresos o
enriquecimientos obtenidos en efectivo, provenientes de
la explotacion de bienes o capitales, prestacién de
servicios, relaciones laborales, o por las actividades
economicas desarrolladas dentro o fuera de un
determinado territorio.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que cada legislacion
es variable en cuanto a la determinacion de la materia
imponible y demés elementos del tributo, asi como a la
relacion juridica tributaria.

La Decision 578 establece una garantia para el
contribuyente y tiene como finalidad bésica evitar la doble
tributacion a una misma renta (impuesto a la renta) o sobre
un mismo patrimonio (impuesto sobre el patrimonio) en la
subregion andina, generando ademas, un mecanismo para
prevenir la evasion fiscal, un incentivo para la inversion
extranjera y el comercio fluido entre los paises miembros,
para lo cual se establece adicionalmente un esquema y unas
reglas de colaboracion entre las administraciones tributarias
de los paises miembros, de conformidad con lo previsto en el
Avrticulo 19 de dicha Decision®’’.

577

Decision 578 de la Comision.-
“Articulo 19.- Consultas e informacion

Las autoridades competentes de los Paises Miembros celebraran consultas
entre si e intercambiaran la informacion necesaria para resolver de mutuo
acuerdo cualquier dificultad o duda que se pueda originar en la aplicacion de
la presente Decision y para establecer los controles administrativos necesarios
para evitar el fraude y la evasion fiscal.

La informacion que se intercambie en cumplimiento de lo establecido en el
parrafo anterior serd considerada secreta y no podra transmitirse a ninguna
persona distinta de las autoridades encargadas de la administracién de los
impuestos que son materia de la presente Decision.
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Las rentas producidas por las empresas de transporte
como excepcion al principio de la fuente productora®’

El principio de la fuente productora es un principio

578

Para los efectos de este articulo, las autoridades competentes de los Paises
Miembros podran comunicarse directamente entre si, realizar auditorias
simultaneas y utilizar la informacidn obtenida para fines de control tributario.

En ningln caso las disposiciones del primer parrafo del presente articulo
podrén interpretarse en el sentido de obligar a un Pais Miembro a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislacion o practica
administrativa, o a las del otro Pais Miembro;

b) suministrar informacion que no se pueda obtener sobre la base de su
propia legislacion o en el ejercicio de su practica administrativa
normal, o de las del otro Pais Miembro;

c) suministrar informacion que revele secretos comerciales, industriales
0 profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya
comunicacion sea contraria al orden publico.”

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 10 a 13 de la Interpretacion
Prejudicial N° 443-1P-2017 de fecha 3 de diciembre de 2018 (Magistrado
Ponente: Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 31 a 34 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3533 del 6 de febrero de 2019. Se
ha editado los parrafos 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13 y 3.14 de las
paginas 10 a 13 de la referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha
editado y mejorado los parrafos 3.3, 3.9, 3.12 y 3.15 de las péginas 10, 12y 13
de la mencionada Interpretacion Prejudicial. Adicionalmente, se ha agregado
las notas a pie de los parrafos 2.2 y 2.4 de esta seccion.

La Interpretacion Prejudicial N° 443-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203533.pdf

Por su parte, el primer parrafo de la nota a pie de pagina del parrafo 2.7 de esta
seccion ha sido extraido de la nota a pie de pagina 11 del parrafo 2.7 de la
pagina 10 de la Interpretacion Prejudicial N° 303-1P-2017 de fecha 3 de
diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Herndn Romero Zambrano), que
consta en la pagina 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3531
del 6 de febrero de 2019.

La Interpretacion Prejudicial N° 303-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203531.pdf
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estructural previsto en la Decision 578.°57°

En relacion con el impuesto a la renta, el Articulo 3 de la
Decision 578 bajo el titulo de “Jurisdiccion Tributaria”
consagra como principio estructural de aplicacion el de la
fuente productora, el cual fue un legado de la Decision 40°°
y excluye la opcion de gravar la renta con base en el
principio de residencia o domicilio.*®!

“Articulo 3.- Jurisdiccion Tributaria

Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las
personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas
obtuvieren, sélo seran gravables en el Pais Miembro en el
gue tales rentas tengan su fuente productora, salvo los
€asos de excepcion previstos en esta Decisidn.

()"

(Subrayado agregado)

Por su parte, el Literal f) del Articulo 2 de la Decision 578
establece la definicion de la expresion “fuente productora”
como la actividad, derecho o bien que genere o pueda
generar una renta°®?,

579

580

581

582

Ver Interpretacion Prejudicial N° 63-1P-2011 del 18 de noviembre de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2033 del 26 de
marzo de 2012.

Resulta preciso indicar que la Decisién 40 — Aprobacién del Convenio para
evitar la doble tributacion entre los Paises Miembros y del Convenio Tipo para
la celebracién de acuerdos sobre doble tributacion entre los Paises Miembros y
otros Estados ajenos a la Subregion, aprobada durante el séptimo periodo de
sesiones ordinarias de la Comision del Acuerdo de Cartagena (hoy Comisién)
del 8 al 16 de noviembre de 1971, se mantiene vigente hasta la fecha.

La Decision 40 se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07

Ver Interpretacién Prejudicial N° 63-1P-2011 del 18 de noviembre de 2011.
Decision 578 de la Comision.-

“Articulo 2.- Definiciones Generales
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Como se observa, el principio de la fuente productora
ampara al pais miembro donde se genere la riqueza; es
decir, pretende que solo el pais donde se den los medios
para producir la renta sea el que tenga jurisdiccion para
gravarlas.®

No obstante, aunque este principio de la fuente productora
sea una regla general en el &mbito del derecho comunitario
andino, es decir, aunque las rentas se graven en el pais
donde se produzcan, la parte final del primer parrafo del
Articulo 3 de la Decision 578 establece la posibilidad de
encontrar en la misma norma comunitaria excepciones a
este principio, cuando expresamente sefiala: ““...salvo los
casos de excepcion previstos en esta Decision...”

Con base en lo anterior, resulta importante hacer referencia
a lo establecido en los Articulos 8 y 11 de la Decision 578:

“Articulo 8.- Beneficios de empresas de transporte

Los beneficios que obtuvieren las empresas de transporte
aéreo, terrestre, maritimo, lacustre y fluvial, s6lo estaran
sujetos a obligacion tributaria en el Pais Miembro en que
dichas empresas estuvieren domiciliadas.”

“Articulo 11.- Dividendos y participaciones

Los dividendos y participaciones sélo seran gravables por
el Pais Miembro donde estuviere domiciliada la empresa
gue los distribuye.

583

Para los efectos de la presente Decision y a menos que en el texto se indique
otra cosa:

(..)

f) La expresion ‘fuente productora’ se refiere a la actividad, derecho o bien

que genere o pueda generar una renta.

(.)

Ver Interpretacion Prejudicial N° 63-1P-2011 del 18 de noviembre de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2033 del 26 de
marzo de 2012.
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El Pais Miembro en donde esta domiciliada la empresa o
persona receptora o beneficiaria de los dividendos o
participaciones, no podra gravarlos en cabeza de la
sociedad receptora o inversionista, ni tampoco en cabeza
de quienes a su vez sean accionistas o socios de la empresa
receptora o inversionista.”

(Subrayado agregado)

De lo anterior se desprende que la Decision 578 no realiza
distinciones sobre los beneficios®®* que obtengan las
empresas de transporte, [sino que] les da un tratamiento
generalizado sin efectuar alguna categorizacion, y en
cuanto al tratamiento de los dividendos y participaciones, la
norma comunitaria indica que solo seran gravables por el
pais miembro donde se encuentre domiciliada la empresa
que los distribuye.

Como puede apreciarse para el caso especifico de las
empresas de transporte aéreo, terrestre, maritimo, lacustre y
fluvial, la obligacion tributaria Unicamente nace en el pais
miembro donde las prestadoras del servicio de transporte
estén domiciliadas, para lo cual, deben ser consideradas
exoneradas en los deméas paises miembros que pretendan
gravar estas actividades, tomando en consideracion lo
establecido en el ultimo péarrafo del Articulo 3 de la
Decision 578; esto es, “...1os deméas Paises Miembros que,
de conformidad con su legislacion interna, se atribuyan
potestad de gravar las referidas rentas, deberan
considerarlas como exoneradas, para los efectos de la

584

Sobre este particular, la norma comunitaria no realiza ninguna distincién acerca
de los “beneficios”, les da un tratamiento generalizado sin efectuar alguna
categorizacién. Por lo cual, resulta pertinente citar la siguiente definicion:

REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definicion
de beneficio: “...Ganancia econémica que se obtiene de un negocio, inversion
u otra actividad mercantil. La empresa prefiere no repartir beneficios este afio
y promocionar el nuevo producto..” En: http://dle.rae.es/?id=5LctDV]j
(Consulta 12 de noviembre de 2018).
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correspondiente determinacion del impuesto a la renta o
sobre el patrimonio...”

Para determinar donde se encuentra domiciliada una
empresa, se debe revisar lo establecido en el Literal e) del
Articulo 2 de la Decision 578°°, que textualmente indica:
“...Se entiende que una empresa esta domiciliada en el Pais
que sefiala su instrumento de constitucion...”

En consecuencia, los beneficios que obtengan las empresas
de transporte aéreo, terrestre, maritimo, lacustre y fluvial
Unicamente serdn gravables en el pais miembro donde se
encuentren domiciliadas las referidas empresas.

Resulta de suma importancia recordar que el objeto de la
Decisién 578 se encuentra dirigido a evitar la doble
tributacion de una misma renta en la subregion andina,
generando ademas, un mecanismo para prevenir la evasion
fiscal, un incentivo para la inversion extranjera y el
comercio fluido entre los paises miembros, para lo cual se
establece adicionalmente un esquema y unas reglas de
colaboracion entre las administraciones tributarias de los

585

Decision 578 de la Comision.-
“Articulo 2.- Definiciones Generales

Para los efectos de la presente Decision y a menos que en el texto se indique

otra cosa:

(...)

e) Una persona fisica o natural sera considerada domiciliada en el Pais
Miembro en que tenga su residencia habitual.

Se entiende que una empresa esta domiciliada en el Pais que sefiala su
instrumento de constitucion. Si no existe instrumento de constitucion o éste
no sefiala domicilio, la empresa se considerara domiciliada en el lugar
donde se encuentre su administracion efectiva.

Cuando, no obstante estas normas, no sea posible determinar el domicilio,

las autoridades competentes de los Paises Miembros interesados
resolveran el caso de comun acuerdo.”
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paises miembros, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 19 de la referida Decision®®.

En atencion a lo indicado, para que opere la doble
tributacion ha de existir identidad de los sujetos, de objeto,
del impuesto y del periodo tributario en los dos paises.

Asimismo, respecto de la interpretacion y aplicacion de la
Decision 578, se debera tomar en consideracion lo previsto
en su Articulo 20:

“Articulo 20.- Interpretacion y Aplicacion

La interpretacion y aplicacion de lo dispuesto en esta
Decisién se hara siempre de tal manera que se tenga en
cuenta que su proposito fundamental es el de evitar la
doble tributacion de unas mismas rentas o patrimonios a
nivel comunitario.

No seran validas aquellas interpretaciones o aplicaciones
que permitan como resultado la evasion fiscal
correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a
impuestos de acuerdo con la legislacion de los Paises
Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decision impedira la
aplicacion de las legislaciones de los Paises Miembros
para evitar el fraude y la evasion fiscal.”

Gravamen sobre los beneficios obtenidos por las
empresas de servicios profesionales, teécnicos, de
asistencia técnica y consultoria®®’

El Articulo 14 de la Decision 578 establece que:

586

587

Ver nota a pie de pagina del parrafo 1.12 de la primera seccion del presente
Capitulo.

Los parrafos 3.2 a 3.7 de esta seccidn han sido extraidos de las paginas 5, 6 y
7 de la Interpretacion Prejudicial N° 528-1P-2015 de fecha 16 de marzo de
2017 (Magistrado Ponente: Herndn Romero Zambrano), que constan en las
paginas 31, 32 y 33 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3032
del 31 de mayo de 2017. Se ha agregado el parrafo 3.1 y las notas a pie de
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“Articulo 14.- Beneficios empresariales por la prestacion
de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y
consultoria

Las rentas obtenidas por empresas de servicios
profesionales, técnicos, de asistencia técnica Yy
consultoria, seran gravables solo en el Pais Miembro en
cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios.
Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde
se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y
registra el correspondiente gasto.”

La norma citada constituye una excepcion al principio de la
fuente productora y se basa en el principio del beneficio
efectivo.>8®

Al respecto, se ha manifestado que no es determinante
donde se realizo la actividad empresarial que genera la

pagina de los parrafos 3.2 y 3.5, asi como la primera nota a pie de pégina del
parrafo 3.6 de esta seccion. Asimismo, se ha editado los parrafos 2.2, 2.3, 2.4,
2.6y 2.7 de las paginas 5, 6 y 7 de la referida Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 528-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/

GACE3032.pdf

Por su parte, los parrafos 3.5y 3.8 a 3.12 de esta seccion han sido extraidos de
las paginas 12, 14 y 15 de la Interpretacion Prejudicial N° 432-1P-2016 de
fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gémez Apac),
que constan en las paginas 26 y 27 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3116 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado el penultimo
parrafo de la pagina 12, el segundo pérrafo de la pagina 14 y el segundo pérrafo
de la pagina 15 de la referida Interpretacion Prejudicial.

El contenido de los referidos parrafos 3.8 a 3.12 de esta seccion se elaboraron
sobre la base de la precision siguiente solicitada por la corte consultante en la
Interpretacion Prejudicial N° 432-1P-2016: Precisar el alcance de los términos
“beneficio de tales servicios” y “lugar donde se produce el beneficio”
conforme a lo previsto en el Articulo 14 de la Decision 578.

La Interpretacion Prejudicial N° 432-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetass GACE3116.pdf

436


http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3032.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3032.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3116.pdf

Capitulo 1V — Derecho tributario

3.4.

3.5.

3.6.

renta, sino el lugar donde se produce el beneficio del
servicio prestado, que se presume localizado en donde se
imputa y registra el gasto en que se incurre para acceder al
servicio. El beneficio en este caso es el efecto de la
prestacion del servicio. En un mundo globalizado e
interconectado con redes de informacion sofisticadas, es
muy comun que una empresa de un pais A preste un servicio
en un pais B; el beneficio o resultado de tal servicio puede
darse en el propio pais B o enun C, y el pago por el servicio
(el gasto) puede darse en el propio pais B. Por lo tanto,
pueden darse muchas variables, pero lo importante es que
el pais miembro con jurisdiccion para gravar la renta es
aquel en donde se produce el beneficio por la prestacion del
servicio.>®

Lo primero que se observa es que no es relevante el pais
donde se presta el servicio, sino donde se obtiene el
beneficio por el mismo. Un ejemplo puede ayudar a aclarar
el asunto. Una empresa de salud ubicada en un pais A puede
contratar los servicios de consultas medicas en linea con
una empresa ubicada en el pais B. El servicio se presta en
el pais B, pero el beneficio se obtiene en el pais A.>%°

En el ejemplo antes descrito, el usuario del servicio es el
consumidor ubicado en el pais A. Este consumidor es quien,
por via telefdnica, recibe la consulta médica. En el pais B
se encuentra el médico que, por via telefénica, brinda el
servicio de consulta médica. En este ejemplo, el territorio
donde se produce el beneficio del servicio es el del pais A.

Una vez aclarado esto, es importante precisar los demas
conceptos que contiene la disposicion estudiada, ya que este

588

589

590

Ver la Interpretacion Prejudicial N° 125-1P-2010 del 27 de abril de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1961 del 6 de julio
de 2011.

Ibidem.

Ibidem.
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vacio puede generar grandes problemas en la aplicacion
uniforme de la normativa comunitaria andina.>

El TICA, al interpretar normas de la Decision 40 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena (hoy Comision),®
definid lo que debe entenderse por empresas de servicios
profesionales, esto es, “...una organizacion conformada
por uno o mas profesionales los cuales ofrecen servicios
profesionales con una finalidad lucrativa...””%

Asimismo, los conceptos de profesional, empresas de
servicios técnicos y empresas de servicios de consultoria
fueron aclarados por el TICA dentro de la Interpretacion
Prejudicial N° 125-1P-2010, en el que se sostuvo lo
siguiente:

“...Se debe entender que en el ambito de la norma,
‘profesional’ se refiere a personas que han cursado como
minimo estudios de tercer nivel o de pregrado
universitario, y cuya actividad se centra en los temas de
dichos estudios. Por lo tanto, la empresa de servicios
profesionales presta servicios en el ambito de esos
mismos.

El articulo 2, literal g), define actividades empresariales
de la siguiente manera: ‘actividades desarrolladas por
empresas’.

Las empresas de servicios técnicos son aquellas que
aplican conocimientos tecnolégicos por medio del
gjercicio de un arte o una técnica, lo que no implica
transferencia de los citados conocimientos. Las empresas
de asistencia técnica tienen las mismas caracteristicas de
la de servicios técnicos, pero pueden incluir la

591

592

593

Ibidem.

Ver la primera nota a pie de péagina del parrafo 2.2 de la segunda seccion del
presente Capitulo.

Ver Interpretacién Prejudicial N° 190-1P-2006 del 8 de marzo de 2007,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1510 del 19 de
junio de 2007.
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transferencia de conocimientos para el ejercicio de arte o
la técnica.

Las empresas de servicios de consultoria son aquellas que
se encuentran especializadas en un area profesional
especifica, y cuya funcion primordial es la asesoria en
dicha area especifica.”%

(Negrilla agregada)

De acuerdo a lo antes expuesto, lo que se debe determinar
en primer lugar es si los servicios brindados por las
empresas contratadas en otro pais encajan en alguno de los
supuestos establecidos en el Articulo 14 de la Decision 578,
esto es, si se estd frente a la prestacion de un servicio
profesional, técnico, de asistencia técnica y/o consultoria,
para lo cual se deberd tener en cuenta lo antes sefialado.

Posteriormente, si nos encontramos con un servicio que
calce dentro de uno de los supuestos establecidos en el
parrafo precedente, se debe determinar el pais miembro en
cuyo territorio se produce el beneficio de tales servicios,
puesto que es en dicho pais en el cual se deben gravar las
rentas obtenidas por las empresas de servicios.

En ese sentido, se debe determinar el lugar donde se
produce el beneficio del servicio prestado, que se presume
localizado en donde se imputa y registra el gasto en que se
incurre para acceder al servicio.

Por ejemplo, en un caso de servicios de centro de Ilamadas
“call center”, el pais donde se produce el beneficio es el pais
donde reside el consumidor final que efectia o recibe la
Ilamada telefonica, dado que es en aquel pais donde se
produce efectivamente el beneficio del servicio. En el
ejemplo dado en el segundo parrafo del numeral 3.3 de esta
seccion, que trata del servicio de consultas médicas por

594

Ver la Interpretacion Prejudicial 125-1P-2010 del 27 de abril de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1961 del 6 de julio
de 2011.
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teléfono, el beneficio del servicio se da en el pais donde se
ubica el consumidor (paciente) que por teléfono recibe el
servicio de consulta médica, y no en el pais donde se ubica
el médico que por teléfono presta el servicio.

Finalmente, si bien puede resultar complejo identificar el
pais miembro en el cual se produce el beneficio del servicio
prestado, el cual si bien se presume localizado en donde se
imputa y registra el gasto en que se incurre para acceder al
servicio —Ilo cual admite prueba en contrario—,
corresponde a las autoridades nacionales analizar los
contratos y documentos pertinentes que permitan generar
certeza respecto del territorio en el cual se dieron los
beneficios de los servicios prestados a efectos de determinar
el pais miembro en el cual se deberan gravar las rentas
obtenidas.

Impuesto sobre el patrimonio. Las cuentas por cobrar
en otros paises miembros de la Comunidad
Andina®%: 5%

El Articulo 17 de la referida Decision 578 aborda el tema
del impuesto al patrimonio que es gravado en un pais
miembro, cuyo contenido es el siguiente:

595

596

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 10 a 13 de la Interpretacion
Prejudicial N° 116-1P-2016 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado
Ponente: Hernan Romero Zambrano), que constan en las paginas 11 a 14 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3263 del 2 de abril de 2018.

Se ha editado los péarrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.11 de las
paginas 10 a 13 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 116-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3263.pdf

En las paginas 10 y 11 de la Interpretacion Prejudicial N° 414-1P-2017 de fecha
16 de julio de 2018 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros), que
constan en las paginas 11y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3368 del 7 de setiembre de 2018, se desarrolla las “Generalidades respecto
del impuesto sobre el patrimonio” en términos muy similares a los parrafos 4.1
a 4.6 de la presente seccidon solo que adaptados a la Decision 40 — Aprobacion
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4.2.

4.3.

44.

4.5.

“Articulo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio

El patrimonio situado en el territorio de un Pais
Miembro, seré gravable Gnicamente por éste.”

La norma citada recoge el principio territorial que tiene por
fundamento gravar los bienes y derechos susceptibles de
valoracion economica del contribuyente en el lugar donde
se encuentren situados. Asi, el impuesto al patrimonio es
gravable Unicamente en el pais miembro donde se sitUe.

La Decision 578 no regula la forma en la que los
contribuyentes deben determinar el importe a pagar por el
impuesto al patrimonio, toda vez que este se calcula de
acuerdo con la normativa interna de cada pais miembro, en
la que se especifican, ademas, los requisitos, caracteristicas
y demés elementos que configuran este impuesto,
especialmente en relacién con la materia imponible.

Es necesario considerar que la Decision 578 también tiene
por objeto evitar la evasion fiscal, a fin de que los
contribuyentes no pretendan aplicar este régimen para
evadir o eludir el pago de las obligaciones tributarias,
afectando asi a las administraciones nacionales.

De esta forma, si en el pais A no existe impuesto al
patrimonio y, en consecuencia, el contribuyente no lo paga,

del Convenio para evitar la doble tributacion entre los Paises Miembros y del
Convenio Tipo para la celebracién de acuerdos sobre doble tributacién entre
los Paises Miembros y otros Estados ajenos a la Subregion, aprobada durante
el séptimo periodo de sesiones ordinarias de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena (hoy Comisién) del 8 al 16 de noviembre de 1971.

La Interpretacion Prejudicial N° 414-1P-2017 (completa) se encuentra
disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
Gaceta%203368.pdf

La Decision 40 se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07
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la autoridad nacional del pais B estaria facultada para
ejercer el cobro de dicho impuesto, siempre y cuando el
domicilio del contribuyente y el patrimonio que se pretende
gravar se encuentren en el territorio del pais B, de
conformidad con la ley nacional aplicable. Un
entendimiento contrario podria generar evasion fiscal.

Asimismo, es esencial que, en cada caso, se realice un
minucioso analisis sobre los tributos ya pagados en un pais
miembro y los tributos por pagar en otro, a efectos de que
no se confundan, por una parte, los hechos imponibles
(hecho generador del tributo); y, por otra, las materias
imponibles o gravables (elemento econdémico sobre el que
recae el tributo). Dado que los hechos gravables o
imponibles son distintos, no cabe que un mismo aspecto sea
gravado al mismo tiempo por un impuesto a la renta y un
impuesto al patrimonio.

A tenor de lo planteado, se debera tener en cuenta que, para
que opere la doble tributacién debe existir identidad de
sujeto, de la naturaleza y objeto del impuesto y del periodo
tributario en los dos paises miembros.

Es importante precisar que la Decision 578 no tiene una
definicion sobre “cuentas por cobrar”; sin embargo, de
acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) vigentes, asi como segun la doctrina, estas
representan derechos a reclamar, apreciables en dinero,
bienes o servicios, en virtud de préstamos y otras
operaciones de crédito. A saber:

“Préstamos y cuentas por cobrar

GA26 Cualquier activo financiero no derivado con pagos
fijos o determinables (incluyendo activos por
préstamos, cuentas comerciales por cobrar,
inversiones en instrumentos de deuda y depositos
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4.8.

mantenidos en bancos) puede cumplir potencialmente
la definicidn de préstamos y partidas por cobrar...”’

“Cuenta por cobrar. Derecho contra un deudor,
generalmente en cuenta abierta. Su aplicacion se limita a las
cantidades no cobradas por concepto de ventas de
mercancias y servicios. Se diferencia de los depdsitos,
acumulaciones y otras partidas no derivadas de las
operaciones. Aunque las cuentas por cobrar incluyen el
reclamo de derechos frente a los clientes, que surgen de la
venta de bienes y/o servicios, también tienen que ver con una
diversidad de derechos, como préstamos a ejecutivos,
préstamos a subsidiarias, derechos frente a diversas firmas,
derechos por reembolso de impuestos, etcétera.”®

De acuerdo con la teoria general de la clasificacion contable,
las cuentas por cobrar se encuadran dentro de los activos®®, de
manera que por principios generales de contabilidad las

597

598

599

Norma Internacional de Contabilidad 39. Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medicidn, p. 2011 (p. 47 del archivo digital), elaborada por
el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) en 1999.

Descargado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co0
Ivigentes/nic/39_NIC.pdf (visitado el 23 de junio de 2019).

Gustavo Céardenas y Marco Daza, Diccionario de Contabilidad y Sistemas de
Informacion, coleccion Publicaciones del Departamento de Contabilidad
XXVIII, Centro Universitario de Ciencias Econémico Administrativas de la
Universidad de Guadalajara, 2004, pp. 116 y 117. Fuente:
http://www.cucea.udg.mx/include/publicaciones_drupal/pdfs/diccionariocont
aysist.pdf (descargado el 9 de marzo de 2018).

Gustavo Céardenas y Marco Daza, Diccionario de Contabilidad y Sistemas de
Informacion, Op. Cit., p. 23.

“Activo. En sentido amplio, cualquier posesién que tiene valor en un
intercambio. Bienes muebles e inmuebles, equipo, depositos en el banco,
inversiones, cuentas por cobrar, existencias en almacén, depdsitos en
garantias y pagos anticipados que tiene una empresa o institucion. El
activo de una entidad se clasifica en razon de su disponibilidad. Las
cuentas de activo se refieren a las propiedades del negocio y siempre seran
deudoras. El activo se clasifica en circulante, fijo y diferido. Existen otras
clasificaciones como circulante y no circulante.”

(Negrilla agregada).
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cuentas por cobrar forman parte del activo de una persona
natural o juridica. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la
especificidad y determinacion de la materia gravable para el
caso especifico de determinacién del patrimonio liquido a
efectos de calcular el impuesto al patrimonio sera establecida
por la legislacion del pais miembro del que se trate, en
aplicacion del principio de complemento indispensable.

En general como reflexion final cabe mencionar que no
tendrén valor aquellas interpretaciones o aplicaciones de la
norma comunitaria que tiendan a generar doble tributacion o
permitan caer en evasion fiscal. Ante ello, se debera analizar
si las cuentas por cobrar son 0 no un activo que forma parte del
patrimonio de una persona domiciliada en alguno de los paises
miembros, y que sobre dichas cuentas no se haya aplicado
previamente un impuesto al patrimonio en otro pais miembro.

*khkkkikkkikk
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CAPITULO V

TRANSPORTE

El presente capitulo compila los criterios jurisprudenciales del TICA
referidos al transporte por carretera, maritimo y aéreo relacionados
con la Decision 399 — Transporte internacional de mercancias por
carretera, sustitutoria de la Decision 257, de fecha 17 de enero de
1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 243 del 27 de enero de 1997°%; la Decision 491 — Reglamento
técnico andino sobre limites de pesos y dimensiones de los vehiculos
destinados al transporte internacional de pasajeros y mercancias por
carretera, de fecha 9 de febrero de 2001, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 640 del 12 de febrero de
20015%%: |a Decision 671 — Armonizacion de regimenes aduaneros,
de fecha 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1520 del 16 de julio de 2007%%%; la
Decision 619 — Normas para la armonizacion de los derechos y
obligaciones de los usuarios, transportistas y operadores de los
servicios de transporte aéreo en la Comunidad Andina, de fecha 15
de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1221 del 25 de julio de 2005°%; y, la Resolucion 272
— Criterios para calificar la idoneidad del transportista, determinar la
capacidad minima de carga util en vehiculos propios y vinculados, y
establecer los requisitos del contrato de vinculacién (Decision 399),
de fecha 28 de agosto de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del

600 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace243.pdf

601 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE640.PDF

602 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gacel1520.pdf

603 La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gacel221.pdf
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Acuerdo de Cartagena N° 476 del 2 de setiembre de 1999%%4, seguin

corresponda.

1. Transporte por carretera: el vehiculo vinculado y el
contrato de vinculacion®%

1.1. Para un mejor entendimiento, corresponde mencionar las
definiciones de camién, remolque, vehiculo habilitado y
unidad de carga contenidas en las Decisiones 399 y 491.

1.2. Camiodn es el vehiculo autopropulsado de carga, y que

puede ser también utilizado para remolcar. Su disefio puede
incluir una carroceria o estructura portante®®®, tal y como se
puede apreciar a continuacion:

604

605

606

La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace476.pdf

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 5 a 10 de la Interpretacion
Prejudicial N° 56-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente:
Hugo R. Gémez Apac), que constan en las paginas 6 a 11 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3261 del 23 de marzo de 2018.

Se ha editado los pérrafos 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.15 de las paginas 6 a 10
de la referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a
pie de pagina 6 del parrafo 1.3, 7 del pérrafo 1.4, 10 del parrafo 1.6 y 14 del
parrafo 1.13 de las paginas 6, 7 y 9 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 56-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3261.pdf

Decision 491 de la Comision.-
“APENDICE 2

(...)

2. DEFINICIONES

a Camién

Vehiculo autopropulsado de carga, puede ser también utilizado para remolcar.
Su disefio puede incluir una carroceria o estructura portante.

(.)
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Imagen 1

L

z I 2 Camién de dos ejes.
[=)

Fuente: Decision 491.

1.3.

Remolque es el vehiculo no autopropulsado con ejes
delanteros y posteriores cuyo peso total, incluyendo la
carga, descansa sobre sus propios ejes, y es remolcado por
un camion®’, como se puede apreciar en la siguiente
imagen:

Imagen 2

@ E z I 2R2 Camién con dos ejes y remolgue con dos ejes.

Fuente: Decision 49\Remolque

14.

Contando con las definiciones de camién y remolque,
corresponde definir al vehiculo habilitado y a la unidad de
carga.

El vehiculo habilitado es el camién (o tracto-camion) al cual
el organismo nacional competente le ha otorgado
certificado de habilitacion; esto es, el documento que

607

Decision 491 de la Comision.-

(...)
2. DEFINICIONES

“APENDICE 2

U Remolque

Vehiculo no autopropulsado con eje(s) delantero(s) y posterior(es) cuyo peso
total, incluyendo la carga, descansa sobre sus propios ejes, y es remolcado por
un camién o tracto-camion.

(.)
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acredita su habilitacion para prestar el servicio de transporte
internacional®%,

Por su parte, la unidad de carga es el remolque o
semirremolque (furgon, plataforma, tolva, tanque fijo)
registrado ante los organismos nacionales competentes®®.

El vehiculo vinculado es el cami6n o tracto camion y el
remolque o semi-remolque de propiedad de un tercero que
el transportista autorizado incorpora a su flota para ser
utilizados en el transporte internacional®t,

608

609

610

Decision 399 de la Comision.-

“Articulo 1.- Para la aplicacion de la presente Decision y de las deméas normas
comunitarias que regulan el transporte internacional de mercancias por
carretera entre paises del Acuerdo de Cartagena, se entiende por:

(...)

Certificado de Habilitacion, el documento que acredita la habilitacion de un
camiodn o tracto-camion para prestar el servicio de transporte internacional de
mercancias por carretera.

(...)

Vehiculo Habilitado, el camidn o tracto-cami6n al cual el organismo nacional
competente le ha otorgado Certificado de Habilitacion.

(..)”
Decision 399 de la Comision.-

“Articulo 1.- (...)
Unidad de Carga, el remolque o semirremolque (furgén, plataforma, tolva,
tanque fijo) registrado ante los organismos nacionales de transporte y aduana.

(.)

El Articulo 1 de la Decision 399 define al transportista autorizado como: “...la
persona juridica cuyo objeto social es el transporte de mercancias por
carretera, constituida en uno de los Paises Miembros conforme a sus normas
de sociedades mercantiles o de cooperativas, que cuenta con Certificado de
Idoneidad y uno 0 mas Permisos de Prestacion de Servicios.”

Asimismo, define a la flota como: “...el conjunto de vehiculos habilitados y
unidades de carga, debidamente registrados, con que el transportista
autorizado cuenta para prestar el servicio de transporte internacional de
mercancias por carretera.”
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1.6.

1.7.

1.8.

Contrato de vinculacion en materia de transporte
internacional es el acto juridico mediante el cual una
persona natural o juridica transfiere a otra el uso de un
camién (o tracto camion) o remolque (o semi-remolque) en
beneficio de un transportista autorizado a fin de que este
ultimo pueda prestar el referido servicio de transporte.

De conformidad con lo dispuesto por los Articulos 57 y 58
de la Decision 399 de la Comision, el transporte
internacional se efectla a través de vehiculos habilitados y
unidades de carga, los que deben estar debidamente
registrados ante los organismos nacionales de transporte y
aduana de los paises miembros por cuyo territorio presta el
servicio de transporte internacional. Respecto de las
unidades de carga, se pueden registrar propias o de terceros
(vehiculos vinculados) matriculadas en el pais miembro de
origen del transportista o en otro pais miembro®*,

Conforme a lo establecido en los Articulos 62, 63 y 69 de
la Decision 399 de la Comisidn, el transportista autorizado
puede en cualquier momento solicitar el registro de nuevas
unidades de carga, acompafando a su pedido los siguientes
documentos e informacion:

(i) Copiade la matricula o registro de propiedad de cada
remolque o semi-remolque; vy,

(if) Caracteristicas de las unidades de carga: placa, marca,
tipo, nimero de ejes, peso o tara, dimensiones
externas, capacidad maxima de carga, afio de
fabricacion y numero o serie del chasis.

611

Finalmente, define al vehiculo vinculado como «...el camion o tracto-camion
y el remolque o semi-remolque de propiedad de un tercero que el transportista
autorizado incorpora a su flota, para ser utilizados en el transporte
internacional de mercancias por carretera.”

Asimismo, podran registrarse unidades de carga tomadas en arrendamiento
financiero (leasing). Dicho contrato podra ser celebrado en un pais miembro o
en un tercer pais.

449



1.9.

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

Cuando solicite el registro de unidades de carga de
propiedad de  terceros  (vehiculos  vinculados),
adicionalmente debe acompafar copia del contrato de
vinculacion.

Cuando el transportista autorizado solicite el registro de una
unidad de carga de propiedad de un tercero presentara ante
el organismo nacional competente copia autenticada o
legalizada notarialmente del contrato de vinculacion,
cumpliendo los siguientes requisitos®!2:

(i) Nombre o razon social y direccion de la empresa o
transportista autorizado, asi como del propietario del
vehiculo o unidad de carga a vincular.

(ii) Declaracion del propietario del vehiculo o la unidad
de carga a vincular, indicando que conoce y acepta
que dicho bien sera destinado al transporte
internacional de mercancias por carretera.

(iii) Identificacion del vehiculo o unidad de carga a
vincular: placa y pais, marca, tipo, nimero de ejes,
peso vehicular o tara, dimensiones externas,
capacidad méxima de arrastre o carga, afio de
fabricacion y numero o serie del chasis.

(iv) Consignacion expresa de que el propietario de la
unidad de carga a vincular, conoce y acepta, para
todos los efectos, lo estipulado en los Articulos 161y
163 de la Decision 399513 segiin corresponda.

612

613

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 3 de la Resolucién 272 de la
SGCA.

Decision 399 de la Comision.-

“Articulo 161.- Los vehiculos habilitados y las unidades de carga,
debidamente registrados, se constituyen de pleno derecho, por el solo hecho
de su registro, como garantia exigible para responder ante la aduana por el
pago de los gravdmenes a la exportacion e importacién, impuestos, recargos,
intereses y sanciones pecuniarias eventualmente aplicables sobre las
mercancias transportadas internacionalmente, por los vehiculos habilitados y
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1.10.

1.11.

1.12.

(v) Obligatoriamente se precisara la fecha de inicio y
término del contrato de vinculacion, y debera estar
debidamente firmado por los representantes legales
de ambas partes.

Como se aprecia, el contrato de vinculacion debe identificar
claramente la unidad de carga a vincular, precisando la
placa y pais, marca, tipo, nUmero de ejes, peso vehicular o
tara, dimensiones externas, capacidad maxima de arrastre o
carga, afio de fabricacién y nimero o serie del chasis.

Queda claro entonces que un vehiculo vinculado puede ser
una unidad de carga —de propiedad de un tercero— que el
transportista autorizado incorpora a su flota mediante un
contrato de vinculacion para ser utilizada en el transporte
internacional y pueda asi circular por el territorio de los
paises miembros en la realizacién del transporte antes
referido o como consecuencia de este.

El transportista autorizado primero debe celebrar el
contrato de vinculacion con el tercero a efectos de
incorporar la unidad de carga de propiedad de este Gltimo a
la flota del primero®.

614

unidades de carga, y por los equipos, que ingresen temporalmente en una
operacion de transporte.

La garantia del vehiculo podré ser sustituida por otra otorgada por un banco
0 empresa de seguros, a satisfaccion de la aduana. Esta garantia podré ser
global para varias operaciones de transporte o individual para una sola. Se
emitird en tantas copias como paises por los cuales se vaya a transitar.”

“Articulo 163.- Los vehiculos habilitados o las unidades de carga tomados en
arrendamiento financiero (leasing), asi como los vinculados, se constituyen en
garantia ante la aduana, para los efectos a que se refiere el articulo 161,
siempre que medie una declaracion expresa en este sentido suscrita por el
arrendador o propietario del vehiculo o unidad de carga.

La mencionada declaracién podréa estar contenida en el contrato respectivo o
en clausula adicional.”

Cumpliendo los requisitos sefialados en el parrafo 1.9 de esta seccion.
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Luego de celebrado el contrato de vinculacion —previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma—
, el transportista debe registrar la unidad de carga (ahora
vehiculo vinculado) ante los organismos nacionales de
transporte y aduana de los paises miembros por cuyo
territorio prestara el servicio, presentando para ello copia de
la matricula o registro de propiedad de la unidad de carga,
sus caracteristicas (placa, marca, tipo, numero de ejes, peso
o tara, dimensiones externas, capacidad méxima de carga,
afio de fabricacion y numero o serie del chasis) y copia del
contrato de vinculacion.

De acuerdo a lo previsto en los Articulos 158 y 164 de la
Decision 399 de la Comision, los paises miembros
permitiran la salida e ingreso temporal en su territorio de las
unidades de carga —debidamente registradas— con
suspension del pago de los gravamenes e impuestos a la
exportacion o importaciéon, cuando estas se encuentren
realizando transporte internacional o circulen como
consecuencia de este. Dichas unidades podran permanecer
por un plazo de treinta dias calendario, prorrogable por la
aduana previa solicitud fundamentada. Si no salen dentro
del plazo establecido, el transportista autorizado estard
sujeto a las sanciones correspondientes de conformidad con
la legislacion nacional respectiva, salvo causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas.

Transporte maritimo: la definicion del servicio de
cabotaje®!®

El Articulo 48 de la Decision 671 define al servicio cabotaje
en los siguientes términos:

615

Esta seccion ha sido extraida de la pagina 10 de la Interpretacién Prejudicial
N° 135-1P-2016 de fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo
R. Gémez Apac), que consta en la pagina 43 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 3113 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los parrafos
2.1,2.2y 2.3 de la pagina 10 de la referida Interpretacion Prejudicial.
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2.2.

2.3.

“Articulo 48.- Transportes de mercancias por cabotaje

Es el régimen aduanero aplicable a las mercancias
comunitarias en libre circulacién y a las mercancias
importadas que no hayan sido declaradas, bajo la
condicion que sean transportadas en un buque distinto al
buque en que fueran importadas en el territorio aduanero
de un Pais Miembro, siendo cargadas a bordo de un buque
en un lugar del territorio aduanero de ese pais y
transportadas a otro lugar dentro del mismo territorio
aduanero donde seran descargadas.

Los buques de un Pais Miembro no podran transportar
mercancias entre aduanas de partida y de destino
ubicadas en el mismo territorio aduanero de otro Pais
Miembro, salvo autorizacién expresa de este Gltimo.

Los Paises Miembros, de acuerdo con su legislacion
nacional, podran hacer extensiva la utilizacion del
Régimen Aduanero de Cabotaje a otros medios de
transporte.”

Asi, el servicio de cabotaje es el transporte de mercancias
por buque desde un lugar del territorio aduanero de un pais
miembro hasta otro lugar del mismo territorio aduanero.
Asi, la mercancia es cargada a bordo de un buque en un
lugar del territorio aduanero del pais miembro y descargada
en otro lugar dentro del mismo territorio aduanero.

La definicion contenida en la norma andina esta dotada de
amplitud y flexibilidad. En tal sentido, el cabotaje
comprende el transporte de mercancias por buque dentro
del territorio aduanero de un pais miembro, siendo que los
puntos de partida y de destino pueden ser cualquier lugar
del mismo territorio aduanero, e independientemente de la
modalidad de infraestructura portuaria que se utilice.

La Interpretacion Prejudicial N° 135-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/f GACE3113.pdf
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Transporte aéreo: las causas no imputables al
transportista que originan la cancelacion o retraso de
los vuelos®1®

El Articulo 3 de la Decisién 619 define circunstancias
imprevistas de la siguiente forma:

“Articulo 3.- Para los efectos de la presente Decision, se
entendera por:

(...)

Circunstancias Imprevistas: Son causas ajenas al normal
desenvolvimiento de la actividad del transportista que
impiden que el vuelo se lleve a cabo o que retrasen su
iniciacion tales como causas meteoroldgicas que impiden
la operacion del vuelo, fallas técnicas no correspondientes
al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave
0 causadas por pasajeros o terceros en el momento del
vuelo, fallas de los equipos de soporte en tierra, entre
otros.

()

Por su parte, el ultimo parrafo del Articulo 7 de la Decision
619 establece lo siguiente:

“Articulo 7.- Derechos ante cancelacién de vuelos por
causas imputables al transportista aéreo.-

(...)

Se considerardn como causas no imputables al
transportista aéreo, las circunstancias imprevistas, la
fuerza mayor o el caso fortuito debidamente verificadas
por la autoridad nacional competente. En este caso, el

616

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 3 a 6 de la Interpretacion Prejudicial
N° 173-1P-2016 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente: Hernan
Romero Zambrano), que constan en las paginas 18 a 21 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 3263 del 2 de abril de 2018. Se ha editado los
parrafos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 y 1.12 de las paginas 3, 4 y 6 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 173-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3263.pdf
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3.3

3.4

3.5

3.6

transportista quedara exonerado de las compensaciones
establecidas en el articulo siguiente.”

El transportista aéreo (aerolinea) es responsable de la
cancelacion o retraso de un vuelo si esta circunstancia es
imputable a él, lo que significa que hay una relacion causal
entre la accion u omision del transportista aéreo y la
cancelacion o retraso del vuelo. Por el contrario, el
transportista aéreo no es responsable de la cancelacion o
retraso del vuelo si esta circunstancia no le es imputable;
esto es, cuando hay una fractura del nexo causal.

La Decision 619 ha establecido los supuestos de fractura o
rompimiento del nexo causal. EI Gltimo parrafo del Articulo
7 menciona como supuestos de fractura del nexo causal las
circunstancias imprevistas, la fuerza mayor o el caso
fortuito. A su vez, su Articulo 3 menciona como
circunstancias imprevistas entre otras causas: las
meteorologicas que impiden la operacion del vuelo, las
fallas técnicas que no correspondan al mantenimiento
programado o rutinario de la aeronave o causadas por
pasajeros o terceros en el momento del vuelo, las fallas de
los equipos de soporte en tierra, entre otros.

En términos de la responsabilidad civil, y por cierto también
de la responsabilidad administrativa, son eximentes de
responsabilidad por fractura del nexo causal el caso
fortuito, la fuerza mayor y el hecho exclusivo y
determinante de un tercero. Cualquiera de estos tres eventos
debe ser imprevisible e irresistible para lograr la
exoneracion de responsabilidad.

El hecho fortuito es el hecho de la naturaleza o
circunstancia imprevisible e irresistible, como un
terremoto, la caida de un rayo o un meteorito, o que alguien
deje en la autopista un clavo por la noche que provoque el
estallido de un neumatico. La fuerza mayor es el hecho o
acto de caracter imprevisible e irresistible que puede
provenir de una autoridad, como es el caso de una orden

455



3.7

3.8

3.9

Hugo R. Gomez Apac & Karla Margot Rodriguez Noblejas

judicial, un arresto policial, etc. Y el hecho o evento
exclusivo y determinante de un tercero, también
imprevisible e irresistible, que es la causa directa del acto
que genera la responsabilidad, como por ejemplo un
atentado terrorista.

La normativa andina ha recogido los tres supuestos antes
mencionados. De manera literal el dltimo parrafo del
Articulo 7 menciona al caso fortuito y la fuerza mayor. Por
su parte, en la definiciébn de circunstancia imprevista
encontramos lo siguiente:

a)  Las causas meteoroldgicas que impiden la operacién
del vuelo: hecho fortuito. Por ejemplo, la presencia de
neblina extrema que impide el despegue de la
aeronave.

b) Las fallas técnicas que no correspondan al
mantenimiento programado o rutinario de la
aeronave: hecho fortuito. Lo que se explica mas
adelante.

c) Las fallas técnicas causadas por pasajeros o terceros
en el momento del vuelo: hecho exclusivo y
determinante de un tercero. Por ejemplo, que un
pasajero lleve una bomba al interior de la aeronave.

d) Las fallas de los equipos de soporte en tierra: hecho
fortuito o hecho exclusivo y determinante de un
tercero, segun corresponda. Por ejemplo, una huelga
del personal que opera la torre de control del
aeropuerto, 0 una tormenta eléctrica que dafia los
faros de la pista de aterrizaje.

De los eventos imprevisibles e irresistibles antes
mencionados, el que merece una explicacion mayor, dado
el tema materia de controversia, es el referido a las fallas
técnicas que no correspondan al  mantenimiento
programado o rutinario de la aeronave.

Sobre el particular debe tenerse presente que es natural que
los equipos, aparatos, piezas e instalaciones requieran un
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3.10

3.11

mantenimiento constante (programado o rutinario) para
asegurar su operatividad dptima y garantizar la seguridad
del vuelo. Por tanto, si la aerolinea no da el mantenimiento
respectivo, resulta previsible asumir que el equipo, aparato,
pieza o instalacion de que se trate va a sufrir una falla
técnica en cualquier momento. De ser este el caso, la
aerolinea sera la responsable.

Con relacion a las fallas técnicas que se vienen exponiendo,
el elemento clave para determinar la ausencia de causalidad
es la “imprevisibilidad”. Si a pesar de dar el mantenimiento
correspondiente (programado o rutinario), el equipo falla de
manera inesperada cabe hablar de algo imprevisible. En
cambio, si no se da el mantenimiento correspondiente, la
aerolinea no puede alegar imprevisibilidad, pues la falta de
mantenimiento, que constituye una actuacion negligente,
hace previsible que una falla técnica pueda ocurrir en
cualquier momento, supuesto este en el que el transportista
aéreo serd responsable de la ocurrencia asi no supiera
cuando se iba a dar la falla técnica.

Asumamos que un aparato determinado, y segun las
indicaciones del fabricante, tiene un tiempo de duracion de
mil horas. Una actuacion diligente de la aerolinea seria
reemplazar el aparato antes de que se cumplan las mil horas.
Si la aerolinea no reemplaza el equipo y este sigue
funcionando por mas de mil horas, es previsible asumir que
en cualquier momento el equipo va a fallar. Claro, la
aerolinea no sabe exactamente cudndo va a fallar. Sin
embargo, dado que no ha procedido con diligencia en
reemplazar el equipo, si este falla a las mil y treinta horas,
a las mil y cincuenta horas o a las mil y cien horas, la
responsabilidad sera de la aerolinea, la que no podréa alegar
estar ante un hecho fortuito debido a que no sabia
exactamente el momento en que el aparato iba a fallar. Lo
que ella si sabia, y que dota de previsibilidad al
acontecimiento, es que después de las mil horas en
cualquier momento el aparato iba a fallar.
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Distinto seria el caso que el referido aparato falle, por
ejemplo, a las quinientas horas, pese a que la aerolinea le
brindaba el mantenimiento sugerido por el fabricante y la
autoridad nacional competente. En este caso, no obstante la
actuacion diligente y previsora del transportista aéreo, el
aparato dejo de funcionar, lo que calificaria como una falla
técnica que no corresponde al mantenimiento programado
o rutinario de la aeronave. La responsabilidad no seria del
transportista, para quien dicho evento califica como hecho
fortuito, sino del fabricante del aparato.

Resta sefialar que si bien la autoridad nacional competente
para verificar si la aeronave estd recibiendo o no el
mantenimiento programado o rutinario respectivo es la
autoridad aeronautica civil nacional, dada su competencia 'y
especialidad en la materia, la autoridad de proteccion al
consumidor competente puede efectuar valoraciones sobre
la base de la existencia o inexistencia de informes técnicos
de la autoridad de aerondutica civil, asi como analizar otros
elementos probatorios conducentes a verificar si la falla
técnica alegada por la aerolinea califica 0 no como hecho
fortuito.

Finalmente se debera tomar en cuenta las compensaciones
que realice el transportista aéreo en favor de los usuarios
por la cancelacion o retraso de un vuelo la misma que, se
podra tener en cuenta a fin de determinar el grado de
responsabilidad que podré ser agravada o atenuada.

Transporte aéreo: el transporte de articulos fréagiles,
perecederos y valiosos en el equipaje facturado.
Caracteristicas del transporte por el sistema de valor
declarado y régimen de responsabilidad®!’

En el Capitulo V de la Decision 619, titulado “EQUIPAIJE”,
se encuentra establecido el régimen de responsabilidad del

617

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 9 a 13 de la Interpretacion
Prejudicial N° 150-1P-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente:
Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las paginas 10 a 14 de la Gaceta
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transportista aéreo en relacion con el equipaje trasportado
por los pasajeros. Para esto diferencia dos tipos de equipaje,
a saber:

(i) Equipaje de mano: es aquel que el pasajero
transporta consigo en la cabina. Por su peso,
caracteristicas 'y tamafio es perfectamente
transportable al interior de la aeronave. Tiene las
siguientes caracteristicas:

a) No puede incluir elementos prohibidos o
peligrosos por la normativa nacional o
internacional (Articulo 20 de la Decision 619).

b) EIl peso y el volumen debe permitir que sea
ubicado en los compartimientos superiores o
debajo del asiento.

C)  Su peso no se suma dentro del peso maximo
permitido a cada pasajero en bodega.

d)  Su custodia es de exclusiva responsabilidad del
pasajero (Articulo 17 de la Decisidon 619). De
todas formas, el transportista sera responsable
si el equipaje sufre algun tipo de dafio por su
culpa, o de sus agentes o dependientes.

En relacion con la responsabilidad anotada en
precedencia, el Convenio de Montreal
establece:

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2981 del 28 de marzo de 2017. Se ha
agregado la primera nota a pie de pagina del parrafo 4.1 de esta seccion.

Asimismo, se ha mejorado el parrafo 2.6.1 de la pagina 11 de la referida
Interpretacion Prejudicial; y, se ha editado los parrafos 2.2, 2.3 (eliminando la
nota a pie de pagina debido a que no se encontro la fuente del texto), 2.4,2.6 y
2.7 de las paginas 10 a 13 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 150-1P-2015 (completa) se encuentra

disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/f GACE2981.pdf
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“ARTICULO 17. Muerte y lesiones de los
pasajeros. Dafo del equipaje.

(...)
2. El transportista es responsable del dafio
causado en caso de destruccién, pérdida o
averia del equipaje facturado por la sola
razon de que el hecho que caus6 la
destruccién, pérdida o averia se haya
producido a bordo de la aeronave o durante
cualquier periodo en que el equipaje
facturado se hallase bajo la custodia del
transportista. Sin embargo, el transportista
no sera responsable en la medida en que el
dafio se deba a la naturaleza, a un defecto o
a un vicio propio del equipaje. En el caso de
equipaje no facturado, incluyendo los objetos
personales, el transportista es responsable si
el dafio se debe a su culpa o a la de sus
dependientes o agentes.”%8

(i) Equipaje facturado: es aquel que se lleva en la
bodega de la aeronave. El Articulo 3 de la Decision
619 lo define exactamente como “...Aquel equipaje
de cuya custodia se hace cargo exclusivo el
transportista y por el que se ha emitido un talon de
equipaje.”®!® Esto quiere decir que cualquier dafio o

618

619

Convenio sobre Transporte Aéreo Internacional suscrito en Montreal el 28 de
mayo de 1999 (Convenio de Montreal).

Fuente: http://www.dinac.gov.py/downloads/CONV_MONTREAL .pdf
(descargado el 21 de junio de 2019).

El Articulo 18 de la Decision 619 establece la funcion de talén de equipaje y
las normas basicas de su funcionamiento:

“Articulo 18.- Talén de equipaje. El transportista aéreo debera entregar al
pasajero como constancia de recibo del equipaje facturado o registrado para
bodega o equipaje de mano que se traslade a bodega en el momento del
embarque, un talén o talones que permitan determinar el nimero de bultos o
piezas, su peso y destino. Dichos documentos se anexaran al billete y al bulto
a que corresponda. La entrega del equipaje se hara contra presentacion del
talon. La falta de tal presentacion da derecho al transportista a verificar la
identidad del reclamante pudiendo diferir la entrega hasta cuando ello se
verifique. Para estos casos, el pasajero deberd marcar adecuadamente su
equipaje con su nombre, pais, ciudad y nimero de teléfono.”
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4.2.

4.3.

4.4,

pérdida que le ocurra al equipaje es de
responsabilidad del transportista.

En estos eventos se plantea una responsabilidad
objetiva. A nivel internacional se encuentra soportada
en el Articulo 17.2 del Convenio de Montreal, arriba
citado.

El parrafo primero del Articulo 19 de la Decisién 619, como
norma general, prevé que en el equipaje facturado el
pasajero no debe incluir articulos fragiles o perecederos
(...) Incluye una lista ejemplificativa de ciertos articulos
fragiles como joyas, lentes, botellas de licor, teléfonos
celulares, etc.

Si llegare a transportar dichos articulos en el equipaje
facturado, la compafiia aérea no seria responsable por su
pérdida o destruccién, ya que esta accion se realizd por
cuenta y riesgo del pasajero.

Sin embargo, de una lectura del parrafo segundo del
mencionado Articulo 19, se evidencia una excepcioén a la
regla general: el transportista aéreo debe implementar un
mecanismo para que los pasajeros puedan llevar articulos
valiosos, bajo ciertas condiciones especiales y la
aquiescencia del transportista. Dichos elementos pueden
transportarse bajo la manifestacion de valor declarado, lo
que implica necesariamente que las empresas de transporte
aéreo deben poner a disposicion de sus usuarios un sistema
para declarar, valorar y asegurar el transporte de dichos
objetos. Para esto deben prever condiciones y reglas claras
de seguridad para ser acatadas por los usuarios.

Si bien este segundo apartado de la norma alude a “objetos
valiosos”, esta referencia debe ser interpretada en armonia
con el parrafo primero, pues al contemplar entre los
“fragiles y perecederos” a una serie de articulos, tales como
dinero, joyas, piedras preciosas, computadoras, botellas de
licor, no estda desconociendo por ello la calidad
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representativa de valiosos que puedan tener y la posibilidad
de ser transportados bajo el sistema de valor declarado.

Para la correcta interpretacion del Articulo 19, se hace
necesario precisar el tipo de articulos sobre los que recaen
los supuestos de hecho mencionados:

(i)

(i)

(iii)

Articulos fragiles: son aquellos débiles, que con
facilidad pueden romperse o quebrarse®®. Como
ejemplo podemos citar un piano, un florete para

practicar esgrima, una ldmpara de vidrio, entre otros.

Articulos perecederos: son aquellos que en razén de
su composicién, caracteristicas fisico-quimicas y
bioldgicas, pueda experimentar alteracion de diversa
naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo
tanto, exige condiciones especiales de proceso,
conservacion, almacenamiento y expendio. Como
ejemplo podemos citar las carnes, las frutas, los
lacteos, entre otros.

Articulos valiosos: son aquellos que para su
propietario tienen una gran estimacion econémica o
sentimental. Como ejemplo podemos citar una
coleccién de monedas antiguas, una obra de arte o un
objeto antiguo perteneciente a la familia, entre otros.

Para una correcta interpretacion de la norma
estudiada, es importante advertir que un articulo
valioso podria, a su vez, ser fragil o perecedero
siempre y cuando asi lo estime su duefio. Un
instrumento musical dafiado y viejo podria ser
considerado valioso para un musico por ser el primero
que toco al iniciar su carrera. Esto quiere decir que la

620

El Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE) define fragil de
la siguiente manera:
“1. adj. Quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos.

2. adj. Débil, que puede deteriorarse con facilidad...”
En: https://dle.rae.es/?id=IMXM6t0 (consulta 27 de junio de 2019).
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calificacion de valioso 0 no dependera de la relacién
objeto-propietario o de su costo comercial.

4.6. Aclarado lo anterior y analizando el articulo estudiado, se
encuentran las siguientes caracteristicas para que opere un
sistema de valor declarado para los objetos considerados
como valiosos, que como se dijo pueden ser también
fragiles o perecederos:

(i) La implementacibn de un mecanismo para
declarar la mercancia y el valor. La aerolinea debe
implementar un mecanismo para que el usuario pueda
declarar y valorar la mercancia valiosa que desee
transportar. Puede realizarse mediante formularios
fisicos, en linea, declaracion plasmada en un archivo
multimedia, etc.

(i) Aceptacion por parte de la aerolinea. Previa
verificacion al momento de facturar, la aerolinea
podré aceptar o no el transporte, bajo dos supuestos:

a)  Articulos prohibidos en el transporte aéreo. Si
los articulos no se pueden transportar por
prohibicion de normas de seguridad, medio-
ambientales, agricolas, culturales, entre otras, la
aerolinea podréa negarse previa explicacion al
pasajero.

b)  Que la aerolinea no esté de acuerdo con el valor
declarado. Esta facultad de la aerolinea es
fundamental, ya que bajo este supuesto puede
controlar el monto de su responsabilidad por
pérdida o destruccion del articulo que se
pretende transportar.

(iii) Establecimiento de condiciones para el transporte.

La aerolinea puede determinar ciertas reglas vy
condiciones para el transporte de articulos valiosos.
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El Articulo 19 prevé dos:

a) El pago de una suma complementaria. Si la
aerolinea presta un servicio especial, puede
cobrar una suma adicional para su ejecucion.
Transportar articulos valiosos, sobre todo si son
fragiles o perecederos, puede implicar un
tratamiento especial del equipaje, lo que se
traduce en costos para el transportista y un valor
adicional a pagar por el pasajero.®?

b)  Cumplimiento de condiciones de seguridad.
La aerolinea puede establecer normas para
embalar, proteger o guardar los articulos
valiosos de conformidad con su naturaleza, es
decir, de acuerdo al tipo de articulo que se desee
transportar.

El usuario deberd cumplir con estas normas, ya
que podria rechazarse su pedido de transporte
especial. El costo en que se incurra por cumplir
con las medidas de seguridad correra por cuenta
del usuario. Si no se cumplen con las normas de
seguridad que previamente determind el

621

Sobre el pago de una suma suplementaria en relacion sobre la declaracién
especial de valor y la responsabilidad del transportista, el Numeral 2 del
Avrticulo 22 del Convenio de Montreal dice lo siguiente:

“ARTICULO 22. Limites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y
la carga.

(...)

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de
destruccion, pérdida, averia o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de
giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al
entregarle el equipaje facturado, una declaracion especial del valor de la
entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria,
si hay lugar a ello.

En este caso, el transportista estara obligado a pagar una suma que no
excedera del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este
importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el
pasajero.”
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transportista, es un eximente de responsabilidad
en caso de peérdida o destruccion de la
mercaderia.
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CAPITULO VI

TELECOMUNICACIONES

El presente capitulo compila los criterios juridicos contenidos en la
jurisprudencia del TJCA relacionados con el Articulo 32 de la
Decision 462 — Normas que regulan el proceso de integracion y
liberalizacion del comercio de servicios de telecomunicaciones en la
Comunidad Andina, de fecha 25 de mayo de 1999, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 444 del 1 de junio de
1999522y con los Articulos 17 (Literal f) y 32 de la Resolucion 432
— Normas comunes sobre interconexion, de fecha 2 de octubre de
2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 605 del 3 de octubre de 2000°%,

1.

1.1.

La autoridad nacional competente para resolver las
controversias derivadas de los contratos de
interconexion de redes de telecomunicacionest24 625

Esta seccidn tiene por objeto identificar a la autoridad
competente para resolver las controversias derivadas de los

622

623

624

La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace444.pdf

La referida Resolucion se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace605.pdf

Los parrafos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 y 1.9 de esta seccion han sido extraidos de
las paginas 18 y 19 de la Interpretacion Prejudicial N° 560-1P-2016 de fecha 21
de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que
constan en las paginas 35 y 36 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 3108 del 16 de octubre de 2017. Se ha mejorado y editado el parrafo 2.2 de
la pagina 18 de la referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado
los parrafos 2.4 y 2.6 de las paginas 18 y 19 de la mencionada Interpretacion
Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 560-1P-2016 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE3108.pdf
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contratos de interconexion de redes de telecomunicaciones
a partir de lo establecido en el Articulo 32 de la Decision
462 y en los Articulos 17 (Literal f) y 32 de la Resolucién
432525 |os que se citan a continuacion:

Decisién 462.-

“Articulo 32.- Condiciones entre proveedores

Si un proveedor que solicita una interconexién considera
que es objeto de actuaciones que violan las normas o los

625

626

Por su parte, los parrafos 1.6 y 1.8 de esta seccion han sido extraidos de la
pagina 8 de la Interpretacion Prejudicial N° 82-1P-2017 de fecha 16 de julio de
2018 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros), que consta en la
pagina 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3365 del 6 de
setiembre de 2018. Se ha editado la redaccion del segundo y tercer parrafo del
numeral 3.1 de la pagina 8 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 82-1P-2017 (completa) se encuentra disponible
en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203365

odf

Para profundizar sobre “Las condiciones para la interconexion” se sugiere ver
los parrafos 94, 95y 96 de la Interpretacion Prejudicial N° 79-1P-2014 de fecha
25 de agosto de 2014, que constan en las paginas 36 a 39 de la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 2393 del 15 de setiembre de 2014, disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/: GACE%202393

-pdf

Mediante la Resolucion 1922 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2989, se modific6, entre otros, el
Articulo 32 de la Resolucién 432, el cual qued6 redactado de la siguiente
manera:

“Articulo 32.- Conforme a lo previsto en el literal f) del articulo 17 y sin
perjuicio de lo previsto en el ordenamiento juridico comunitario andino,
cualquier controversia que surja durante la ejecucion de la interconexion se
tratara de resolver entre las partes.

Si dichas partes no logran un entendimiento que ponga fin a la controversia,
cualquiera de ellas podra solicitar a la autoridad del Pais Miembro en donde
se realiza la interconexion que se encuentre facultada al efecto por su
legislacion interna, que la resuelva conforme a los plazos y procedimientos
dispuestos en dicha legislacion.
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1.2.

principios de interconexién o de la libre competencia,
recurrira ante las Autoridades Nacionales respectivas de
la materia que se trate, las cuales resolveran de acuerdo
con su normativa nacional.”

Resolucion 432.-

“Articulo 17.- Los acuerdos de interconexion suscritos
entre los operadores de redes puablicas de
telecomunicaciones y las ofertas basicas de interconexion
deberan contener clausulas relativas a los siguientes

aspectos:

(...) _ 3

f) Los mecanismos para la resolucion de
controversias relacionadas con la interconexion.

(..)”

“Articulo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el
ordenamiento juridico andino, cualquier controversia que
surja durante la ejecucion de la interconexion se tratara
de resolver entre las partes. En el caso que estas no logren
un entendimiento que ponga fin a la controversia, la
misma debera ser sometida a consideracion de la
Autoridad de Telecomunicaciones competente del pais
donde se realiza la interconexion, por cualquiera de las
partes. La Autoridad de Telecomunicaciones competente
debera decidir dentro de un plazo maximo de cuarenta y
cinco (45) dias calendario contados a partir de la
recepcion de la consulta.”

En primer lugar, debe tenerse presente que de conformidad
con lo establecido en el Articulo 32 de la Decision 462 de
la Comision, si un proveedor que solicita una interconexion
considera que es objeto de actuaciones que violan las
normas o los principios de interconexion o de la libre
competencia, recurrira ante las autoridades nacionales
respectivas de la materia que se trate, las cuales resolveran
de acuerdo con su normativa nacional.

En cualquier caso, la decision que adopte la sefialada autoridad deberéa ser
conforme con el ordenamiento juridico comunitario andino.”
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1.5.

1.6.
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Queda claro, a partir de dicho articulo, que las actuaciones
que impliquen violaciones de las normas o los principios de
interconexion, asi como las violaciones a la libre
competencia, son de competencia de las autoridades
nacionales respectivas. Y esto es asi porque corresponde a
las autoridades administrativas competentes salvaguardar,
mediante el ejercicio de sus potestades publicas, las normas
y principio de orden publico y la proteccion de los intereses
generales.

El Literal f) del Articulo 17 de la Resolucion 432 establece
que tanto los acuerdos de interconexion negociados como
las ofertas basicas de interconexion deben contener una
clausula relativa a los mecanismos para la resolucién de
controversias relacionadas con la interconexion.

De esta manera, si en la relacién contractual surgen
controversias relacionadas con derechos disponibles o de
libre disponibilidad; es decir, aquellos que pueden ser
objeto de renuncia, cesion, modificacion o extincion,
debidamente permitidos por la ley y conforme a la voluntad
de las partes, dichas controversias podran ser resueltas
mediante los mecanismos de solucion de controversias
previstos en el contrato y aprobados por la autoridad
competente, de conformidad con el Literal f) del Articulo
17 de la Resolucién 432, entre ellos el arbitraje.

En efecto, las controversias relacionadas con derechos
disponibles o de libre disponibilidad; es decir, aquellos que
pueden ser objeto de renuncia, cesion, modificacion o
extincién debidamente permitidos por la ley y conforme a
la voluntad de las partes, pueden ser resueltas mediante los
mecanismos de solucion de controversias previstos en el
contrato de interconexion (de conformidad con lo dispuesto
en el Literal f del Articulo 17 de la Resolucién 432)
aprobados por la autoridad competente, como es el caso del
arbitraje, caso en el cual los laudos solo pueden ser
impugnados conforme a la legislacion interna de cada pais
miembro.
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1.7.

1.8.

1.9.

En cambio, las controversias relacionadas con las materias
de orden publico, derecho de imperio del Estado o las
funciones  regulatorias de la  autoridad de
telecomunicaciones no pueden ser materia de arbitraje, por
lo que ellas tendran que ser resueltas por la autoridad
administrativa nacional competente.

Por tanto, las controversias relacionadas con las materias de
orden publico, derecho de imperio del Estado o las
funciones de la autoridad de telecomunicaciones tienen que
ser resueltas, en la via administrativa, por la autoridad
administrativa nacional competente, cuyos
pronunciamientos son susceptibles de ser impugnados a
través de la jurisdiccion del proceso contencioso
administrativo conforme a la legislacion interna de cada
pais miembro.

En conclusion, la normativa comunitaria confiere a la
autoridad competente una linea coherente de regulacion en
el sector de las telecomunicaciones, lo que implica armonia
en todos los aspectos, inclusive en la solucion de conflictos.

*kkhkhkhkhhhkkikkx
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CAPITULO VII

MINERIA ILEGAL

El presente capitulo compila los criterios jurisprudenciales del TICA
relacionados con la Decision 774 — Politica Andina de Lucha contra
la Mineria llegal, de fecha 30 de julio de 2012, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2103 del 10 de octubre
de 2012577,

1.

1.1.

La politica andina de lucha contra la mineria ilegal: la
finalidad de la Decision 774528

Un flagelo que azota a los cuatros paises de la Comunidad
Andina es la mineria ilegal. Una mineria que se desarrolla
sin permisos, sin autorizaciones, sin estudios de impacto
ambiental; una mineria que se desarrolla en zonas
prohibidas, tales como rios, zonas de amortiguamiento,
areas naturales protegidas; una mineria que utiliza mercurio
en los rios, sustancia que esteriliza la tierra, envenena a los
peces y enferma a las personas; una mineria que viene
destruyendo los bosques de la Amazonia; una mineria que
no paga impuestos, que utiliza a nifios como mano de obra,

627

628

La referida Decision se encuentra disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2103.pdf

Esta seccidn ha sido extraida de las péaginas 15, 16 y 17 de la Interpretacion
Prejudicial N° 575-1P-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que constan en las paginas 55, 56 y 57 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2968 del 15 de marzo de 2017. Se
ha mejorado la redaccion del parrafo 2.2 de la pagina 15, de las citas textuales
contenidas en los parrafos 2.5y 2.6 de la pagina 16 y de la nota a pie de pagina
del parrafo 2.9 de la pagina 17 de la mencionada Interpretacion Prejudicial.
Asimismo, se ha editado el parrafo 2.3 de la pagina 15 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretaciéon Prejudicial N° 575-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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que promueve la prostitucion y la trata de personas; una
mineria gobernada por organizaciones criminales.

Si bien el problema de la mineria ilegal se aborda de manera
diferente en cada pais, teniendo en cuenta sus prioridades y
diferentes circunstancias nacionales, surge la necesidad de
tener una normativa comun para todos los paises miembros
de la Comunidad Andina. Y es que la mineria ilegal tiene
efectos transfronterizos. Los rios contaminados cruzan las
fronteras. La mineria ilegal afecta las Zonas de Integracion
Fronteriza de la Comunidad Andina, en particular las
cuencas hidrograficas compartidas.

Es por ello que mediante la Decision 774, el CAMRE,
reunido en forma ampliada con la Comision, aprobo la
Politica Andina de Lucha contra la Mineria llegal. A partir
de su publicacion, este importante instrumento pasé a
formar parte de la normativa interna de cada uno de los
paises miembros de la Comunidad Andina.

La Decision 774 tiene la finalidad de enfrentar de manera
integral la mineria ilegal y sus actividades conexas,
optimizar el control y vigilancia de todo tipo de transaccion
que resulte de esta actividad ilegal y desarrollar acciones de
cooperacion que contribuyan a la formalizacion minera,
fomentando la responsabilidad social y ambiental en los
paises miembros de la Comunidad Andina. Ademas,
establece las medidas de prevencion y control que cada pais
miembro debe adoptar para combatir los efectos de la
mineria ilegal y evitar el desarrollo de esta actividad; es
decir, aquellas medidas legislativas, administrativas y
operativas necesarias para garantizar la prevencion vy
control de la mineria ilegal.

En ese sentido, la voluntad politica de la Decision 774 es
contrarrestar y erradicar la mineria ilegal de los paises
miembros, tomando en cuenta que dicha actividad
constituye una grave amenaza contra el medio ambiente, la
salud de la poblacion y los recursos naturales, pudiendo
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1.6.

causar graves dafios que, en muchos casos, resultan
irreversibles. Este razonamiento fue plasmado en la parte
considerativa de la decision precitada, en los siguientes
términos:

“Que la mineria ilegal es un problema de caréacter
multidimensional que en todos sus aspectos constituye una
grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad,
la economia y la estabilidad de los Paises Miembros, y
atenta contra la aspiracion de nuestras sociedades a
alcanzar mayores niveles de desarrollo econémico, social
y ambiental sostenible;

Que la actividad minera ilegalmente desarrollada
provoca graves dafos, en muchos casos irreversibles, a la
salud de la poblacién, al medio ambiente y los recursos
naturales, ocasionando, entre otros, la pérdida de la
cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminacion de
recursos hidricos, la alteracion de ecosistemas naturales
y graves afectaciones a la biodiversidad; vy,

()

(Subrayado agregado)

Como se puede apreciar, la finalidad del legislador andino
al aprobar la Decision 774 fue proteger el medio ambiente,
la salud de la poblacion y los recursos naturales de los
efectos negativos que genera la actividad minera ilegal en
cada uno de los paises miembros de la Comunidad Andina.
En atencion a ello, en su Articulo 3, dicha Decision
establecio una definicion de mineria ilegal:

“Articulo 3.- Definiciones

(...)

Mineria llegal: Actividad minera ejercida por persona
natural o juridica, o grupo de personas, sin contar con las
autorizaciones y exigencias establecidas en las normas
nacionales.

()
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1.7. Conforme a la disposicion precitada, la mineria ilegal es la
actividad realizada por una persona natural o juridica sin
contar con las autorizaciones y exigencias establecidas por
las normas nacionales; esto es, sin cumplir con las garantias
y estandares minimos establecidos por los paises miembros
para preservar el medio ambiente, los ecosistemas, la
biodiversidad, los recursos naturales y la salud de la
poblacion. Corresponde a cada pais determinar cuales son
esas autorizaciones y exigencias, cuya inobservancia
origina que estemos ante la actividad de mineria ilegal.

1.8. En la medida que la mineria ilegal es una actividad
realizada en contravencion al cumplimiento de las
exigencias previstas por los paises miembros, es altamente
peligrosa y tiene la capacidad real y concreta de generar
grave dafio al ambiente, y a la propia salud de la poblacion.

1.9.  Esporello que, en aplicacion del principio de prevencion®?®

que caracteriza al Derecho Ambiental, los paises regulan

mecanismos y medidas destinadas a prevenir, vigilar y

evitar dafios ambientales generados como consecuencia de

la actividad minera ilegal, siendo legitimo, incluso, acudir

a los instrumentos penales que resulte pertinente para tal

efecto.

629 Este principio ha sido contemplado en los siguientes instrumentos normativos
internacionales:

- Declaracion de Estocolmo adoptada en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, del 16 de junio de 1972.-

“Principio 21

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
compromisos del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicacion de su propia
politica ambiental y la obligacion de asegurar que las actividades que se
lleven a cabo dentro de su jurisdiccién o bajo su control no perjudiquen
al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdiccion
nacional.”

Descargado de: https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/
A-CONF.48-14-REV.1.pdf (visitado el 10 de junio de 2019)
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1.10.

2.1.

En esa linea, en la Decision 774 también se ha buscado
establecer mecanismos destinados a prevenir, vigilar y
evitar la produccion de dafios ambientales. Dichas medidas
deben ser interpretadas teniendo en cuenta que el objetivo
de la Decision 774 es controlar, prevenir y erradicar los
efectos perniciosos y negativos que genera la mineria ilegal,
a fin de proteger el ambiente, los ecosistemas y la
biodiversidad de los territorios de los paises miembros.

Del mandato contenido en el Numeral 1 del Articulo 5
la Decision 774: formalizar o regularizar la mineria en
pequefia escala, artesanal o tradicional®30. 631

El Articulo 5 de la Decision 774 sefiala lo siguiente:

630

631

- Declaracién de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo, del 14 de junio de 1992.-

“PRINCIPIO 2

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de
aprovechar sus propios recursos segun sus propias politicas ambientales
y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades
realizadas dentro de su jurisdiccion o bajo su control no causen dafios al
medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites
de la jurisdiccion nacional.”

Descargado de: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/
declaracionrio.htm (visitado el 10 de junio de 2019)

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 18 y 19 de la Interpretacion
Prejudicial N° 575-1P-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que consta en las paginas 58 y 59 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2968 del 15 de marzo de 2017. Se ha
mejorado la redaccion del pentltimo parrafo de la pagina 18 y del tercer, cuarto
y quinto parrafos de la pagina 19 de la referida Interpretacién Prejudicial.
Asimismo, se ha editado el primer parrafo del Numeral 3.2 de la pagina 18 de
la mencionada Interpretacién Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 575-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf

El contenido de la presente seccidn se elabord sobre la base de la respuesta a la
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“Articulo 5.- Medidas de prevencién y control

Los Paises Miembros adoptaran las medidas legislativas,
administrativas y operativas necesarias para garantizar
la prevencidn y control de la mineria ilegal, en particular
con el objeto de:

1)  Formalizar o regularizar la mineria en pequefia
escala, artesanal o tradicional;

()"

La disposicion citada establece una obligacion de hacer a
cargo de los paises miembros de la Comunidad Andina, por
la cual ellos deben adoptar las medidas legislativas,
administrativas y/u operativas correspondientes con el objeto
de formalizar o regularizar la mineria en pequefia escala,
artesanal o tradicional y, de esa manera, garantizar la
prevenciony el control de la mineria ilegal. Se trata, por tanto,
de un mandato imperativo, inobjetable y exigible a todos los
paises miembros de la Comunidad Andina.

El mandato contemplado en el Numeral 1 del Articulo 5
tiene que ser entendido a la luz del objetivo que inspiraa la
Decisidn 774; esto es, prevenir y controlar la mineria ilegal
para asi garantizar la proteccion del ambiente, los
ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la
vida y salud de la poblacion de los paises miembros de la
Comunidad Andina.

En ese sentido, el objetivo de la disposicion prevista en el
Numeral 1 del Articulo 5 precitado no es proteger la
actividad realizada por la mineria de pequefia escala,
artesanal o tradicional, sino asegurar que dicho tipo de
mineria, de especiales caracteristicas, cumpla también con
los requisitos legales establecidos para asegurar la
proteccion del medio ambiente, los ecosistemas, la

pregunta siguiente formulada por la corte consultante en la Interpretacion
Prejudicial N° 575-1P-2015: ¢(EI Numeral 1 del Articulo 5 de la Decision 774
contiene un mandato imperativo, inobjetable y exigible a la Republica de
Colombia?
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la
poblacion.

Bajo esta ldgica de proteccién ambiental, la formalizacion
y regularizacién de la mineria ambiental no constituye un
mecanismo de proteccion a los mineros de pequefia escala,
artesanales o tradicionales que les permita continuar con sus
actividades al margen de la Ley, sino que, por el contrario,
busca asegurar que los paises miembros implementen
acciones decisivas enfocadas a que dicho grupo se
formalice y cumpla con los requisitos necesarios para asi
evitar dafios ambientales.

La disposicion prevista en el Numeral 1 del Articulo 5 debe
ser interpretada en el sentido de que su objetivo es lograr
que la mineria de pequefia escala, artesanal o tradicional
cumpla con las autorizaciones, exigencias y requisitos
establecidos en la legislacion interna de cada pais —en
aplicacion del principio de prevencion— con la finalidad de
evitar dafio (0o amenaza de dafio) al ambiente, los
ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la
vida y salud de la poblacion.

El Numeral 1 del Articulo 5 de la Decision 774 no puede
ser aplicado ni interpretado en el sentido de generar
impunidad respecto de una actividad (la mineria ilegal) que
provoca graves dafios, en muchos casos irreversibles, a la
salud de la poblacion, al ambiente y los recursos naturales,
que ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo
fértil, que contamina los recursos hidricos, que altera los
ecosistemas naturales y que amenaza gravemente la
biodiversidad.

En suma, el Numeral 1 del Articulo 5 de la Decision 774 si
contiene un mandato imperativo, inobjetable y exigible, el
cual debe ser interpretado teniendo en cuenta el propdsito
de esta decision; es decir, formalizar la mineria de pequefia
escala, artesanal o tradicional con el objetivo de evitar
dafar, degradar o afectar el ambiente, los ecosistemas, la
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biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la
poblacion.

Sobre la obligacion de diferenciar a los mineros
artesanales de los mineros ilegales®32 633

El Articulo 3 de la Decision 774 establece que mineria de
pequena escala, artesanal o tradicional sera “Aquella que
por sus caracteristicas sea calificada como tal de
conformidad con las legislaciones nacionales de los Paises
Miembros”.

En ese sentido, el legislador andino habilita a cada pais
miembro para que determine qué tipo actividad minera
calificaria como de pequerfia escala, artesanal o tradicional
en su respectiva jurisdiccion.

Ello evidentemente generara que se establezcan diferencias
entre el concepto de “mineria de pequefia escala, artesanal
o tradicional” y la “mineria ilegal”. No obstante, esta
diferenciacion no implica que las personas que realizan este
tipo de actividad minera (de pequefia escala, artesanal o
tradicional) se encuentren excluidas de la obligaciéon de
cumplir con los permisos, exigencias y requisitos legales
establecidos, puesto que, de no cumplirse con ello, también

632

633

Esta seccion ha sido extraida de las paginas 19 y 20 de la Interpretacion
Prejudicial N° 575-1P-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gémez Apac), que consta en las paginas 59 y 60 de la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2968 del 15 de marzo de 2017. Se ha
editado y mejorado la redaccion del primer parrafo de la pagina 20 de la referida
Interpretacion Prejudicial.

La Interpretacion Prejudicial N° 575-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf

El contenido de la presente seccidn se elaboro sobre la base de la respuesta a la
pregunta siguiente formulada por la corte consultante en la Interpretacion
Prejudicial N° 575-1P-2015: ¢(EI Numeral 1 del Articulo 5 de la Decision 774
impone a la Repulblica de Colombia la obligacidn de diferenciar a los mineros
artesanales de los mineros ilegales?
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podrian incurrir en el supuesto de mineria ilegal que la
Decision 774 busca prevenir, combatir y eliminar.

En ese sentido, la definicidon de “actividad minera de
pequeia escala, artesanal o tradicional” tiene el propdsito
de identificar a las personas que la realizan a efectos de
incorporarlas a un régimen legal y viabilizar que cumplan
con los requisitos y estandares ambientales, a fin de evitar
dafos irreparables futuros.

En suma, la determinacion de lo que cada pais miembro
entiende por “mineria en pequefa escala, artesanal o
tradicional” constituye un presupuesto necesario para
cumplir con el mandato previsto en el Numeral 1 del
Articulo 5 al que cada pais miembro se encuentra obligado.
No obstante debe quedar claro que la finalidad de dicha
diferenciacion no es excluir a los pequefios mineros del
cumplimiento de las exigencias legales, sino incorporarlos
a un régimen que les permita adecuarse a la legalidad y asi
garantizar la proteccion del ambiente, los ecosistemas, la
biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la
poblacion de los paises miembros.

Procedimientos de decomiso y/o incautacion,
destruccion e inutilizacion de bienes, maquinaria,
equipos e insumos utilizados en la mineria ilegal®3*

Mediante el Articulo 6 de la Decisién 774 el legislador
andino establecid lo siguiente:

“Articulo 6.- Procedimientos de decomiso y/o
incautaciéon, destruccién e inutilizacion de bienes,

634

Esta seccidn ha sido extraida de las paginas 21, 22 y 23 de la Interpretacion
Prejudicial N° 669-1P-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado
Ponente: Hugo R. Gomez Apac), que consta en las paginas 64, 65y 66 de la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2969 del 16 de marzo de 2017. Se
ha mejorado la redaccion del parrafo 3.5 de la pagina 22 y del parrafo 3.7 de la
pagina 23 de la referida Interpretacion Prejudicial. Asimismo, se ha editado los
parrafos 3.1, 3.3 y 3.9 de las paginas 21, 22 y 23 de la referida Interpretacion
Prejudicial.
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maquinaria, equipos e insumos utilizados en la mineria
ilegal

Los Paises Miembros se encuentran facultados para
decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler,
inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e
insumos utilizados en la mineria ilegal, para lo cual los
Gobiernos reglamentaran la oportunidad y el
procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas
medidas.”

Como se puede apreciar, el Articulo 6 precitado contiene un
doble mandato. Por un lado, prescribe que los paises
miembros de la Comunidad Andina se encuentran
facultados para decomisar, incautar, inmovilizar, destruir,
demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria,
equipos e insumos utilizados en la mineria ilegal; y, por otro
lado, sefiala que los gobiernos de dichos paises deben
reglamentar la oportunidad y el procedimiento necesario
para hacer efectivas las medidas previamente mencionadas.

Tomando en cuenta que el Articulo 6 de la Decision 774
goza de los atributos (preeminencia, aplicacion inmediata y
efecto directo) que caracterizan al ordenamiento juridico
comunitario andino, tal disposicion se ha incorporado de
manera automatica (desde su publicacion en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena) e incondicionada (sin
que sea necesario un procedimiento de aprobacion o
ratificacion) en la normativa interna de cada pais
miembro.%®  Asimismo, los ciudadanos de dichos paises
miembros se encuentran autorizados para hacer valer sus
derechos ante los tribunales que corresponda.

635

La Interpretacion Prejudicial N° 669-1P-2015 (completa) se encuentra
disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACE2969.pdf

Conforme a su Articulo 10, la Decision 774 entr6 en vigencia a partir de la
fecha de su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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De esta manera, conforme a lo prescrito en el Articulo 6 de
la Decision 774, los paises miembros de la Comunidad
Andina se encuentran autorizados a decomisar, incautar,
inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar
bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la
mineria ilegal. Para tal efecto, dichos paises también
pueden expedir normas reglamentarias en las que se
desarrolle o precise algunos conceptos como qué se
entiende por “maquinaria pesada”, cudl es la autoridad
competente para efectivizar las medidas mencionadas, entre
otros aspectos.

Conviene dejar claramente establecido que la disposicion
prevista en el Articulo 6 de la Decision 774 tiene el objetivo
de combatir y erradicar la mineria ilegal. Como
consecuencia de ello, en ningln caso puede ser aplicada ni
interpretada en el sentido de generar impunidad respecto de
dicha actividad que provoca graves dafios, en muchos casos
irreversibles, a la salud de la poblacion, al ambiente y los
recursos naturales, que ocasiona la pérdida de la cobertura
vegetal y el suelo fértil, que contamina los recursos
hidricos, que altera los ecosistemas naturales y que
amenaza gravemente la biodiversidad.

En efecto, no resulta posible considerar que, al amparo de
lo previsto en el Articulo 6 de la Decision 774, se deba
establecer una suerte de proteccion respecto de las personas
que realizan actividades de mineria a pequefia escala,
tradicional o artesanal, pues ese no es el proposito de dicha
disposicion. Por el contrario, mediante el Articulo 6
precitado lo que se busca es generar herramientas mas
efectivas para combatir y erradicar la mineria ilegal en cada
uno de los paises miembros y asi evitar los dafios al
ambiente, ecosistemas, biodiversidad, recursos naturales y
a lavida y salud de la poblacion.

Ahora bien, en lo relativo a la parte en que el Articulo 6 de

la Decision 774 establece que “...los Gobiernos
reglamentaran la oportunidad y el procedimiento
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respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas...” debe
sefialarse que los gobiernos nacionales o poderes ejecutivos
de los paises miembros estan facultados para desarrollar
normas reglamentarias que permitan hacer mas efectivas las
medidas de decomiso, incautacion, destruccion e
inutilizacion de bienes, maquinaria, equipos e insumos
usados en la mineria ilegal. Tales normas reglamentarias
(reglamentos administrativos) pueden ser aprobadas por
decreto supremo (Pert y Bolivia), decreto reglamentario
(Colombia), decreto ejecutivo (Ecuador) u otro tipo de
norma reglamentaria, segun la legislacién interna de cada
pais.

En ese orden de ideas, no resulta necesario que una ley
ordinaria (u otra norma con rango de ley) reglamente lo
establecido en el Articulo 6 de la Decision 774, sino que es
suficiente que dicha reglamentacion la realice el Gobierno
Nacional o Poder Ejecutivo de cada pais a través de una
norma reglamentaria (reglamento administrativo); es decir,
a traves de los instrumentos normativos mencionados en el
parrafo precedente.

Conforme a lo expuesto, se debera tener en cuenta que en
atencion a la disposicion prevista en el Articulo 6 de la
Decision 774, los paises miembros de la Comunidad
Andina si se encuentran autorizados para decomisar e
incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y
neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos
utilizados en la mineria ilegal, para lo cual, también pueden
expedir normas reglamentarias en las que se desarrolle los
aspectos que resulten necesarios para hacer efectivas tales
medidas.

*khkkkkhkhkkkikk
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ANEXO A

Nota Informativa que promueve la transparencia y acceso al
contenido de deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e
informacion publica del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

Aprobado por Acuerdo 09/2017 del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 29 de noviembre de 2017






ACUERDO 09/2017

Nota Informativa que promueve
la transparencia y acceso al
contenido de las deliberaciones,
decisiones jurisdiccionales e
informacion publica del
Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA,

VISTOS:

Los Articulos 22 y 30 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, aprobado mediante Decision 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; vy, el
Articulo 25 de su Reglamento Interno.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 22 del Estatuto del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, concordante con el Articulo
25 de su Reglamento Interno, el Tribunal dictara
reglamentaciones generales bajo la forma de Acuerdos y
decisiones administrativas de efectos particulares mediante actos
denominados Resoluciones.

Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con la
finalidad de promover la transparencia y acceso al contenido de
sus deliberaciones, actuaciones jurisdiccionales e informacion
publica, reunido en sesion plenaria realizada el 24 de noviembre
de 2017, aprobo el texto de la Nota Informativa que promueve la
transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones,
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decisiones jurisdiccionales e informacion publica del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

ACUERDA:

PRIMERO: Expedir la Nota Informativa que promueve la
transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones,
decisiones jurisdiccionales e informacion pablica del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, que consta como anexo del
presente Acuerdo.

SEGUNDO: Publicar el presente Acuerdo, asi como la Nota
Informativa a la que se hace referencia en la disposicion
precedente, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 24 dias del
mes de noviembre del afio dos mil diecisiete.

Firmas de:
Cecilia Luisa Ayll6n Quinteros
Presidenta
Luis Rafael Vergara Quintero Hernan Rodrigo Romero
Magistrado Zambrano

Magistrado

Hugo Ramiro Gomez Apac
Magistrado

Gustavo Garcia Brito
Secretario
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NOTA INFORMATIVA QUE PROMUEVE LA
TRANSPARENCIA'Y ACCESO AL CONTENIDO DE LAS
DELIBERACIONES, DECISIONES JURISDICCIONALES

E INFORMACION PUBLICA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Con el proposito de promover la transparencia y acceso a las
deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e informacién pablica
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pone a
disposicion de las autoridades y ciudadanos de la Comunidad
Andina, las siguientes notas, de caracter estrictamente
informativo:

1. Sobre las deliberaciones del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

1.1 De conformidad con lo establecido en el Articulo 30 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
las deliberaciones del Tribunal en materia judicial son
reservadas y se mantendran con ese caracter hasta tanto se
produzca resolucion definitiva en el correspondiente
proceso.

1.2 Una vez que se haya emitido resolucién definitiva en un
proceso judicial, constituye informacion de caracter
publico, y por tanto de acceso irrestricto para cualquier
persona natural o juridica, las deliberaciones que se hayan
efectuado en torno al referido proceso judicial. Dichas
deliberaciones podran estar contenidas en actas, informes,
memorandos, notas internas y otros, e incluye las
posiciones, votos salvados y cualquier opinion disidente,
asi como los votos aclaratorios o adicionales, de los
magistrados.

1.3 Debido a que las deliberaciones no se publican en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena, ni en la pagina web
institucional del Tribunal de Justicia de la Comunidad
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1.5

2.1

2.2
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Andina, los interesados deberdn solicitarla por escrito o
correo electrénico.

Los votos salvados y las opiniones disidentes no se
incorporan en las sentencias, de conformidad con lo
establecido en el Gltimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto
del Tribunal.

No constituye informacion de caracter publica aquella
respecto de la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina hubiera declarado su reserva o confidencialidad por
contener secretos comerciales o industriales, vinculados a
la intimidad personal y familiar (incluyendo la referida a la
salud personal), la que puede afectar a menores de edad,
entre otros.

Sobre las decisiones jurisdiccionales del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina

De acuerdo a lo establecido en los Articulos 43 del Tratado
de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andinay 94 de su Estatuto, una vez notificada la Sentencia,
esta debera ser publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

También se publicaran en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, luego de ser notificados, los autos
interlocutorios que, por su trascendencia, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina considere que deben ser
de conocimiento publico.

Informe anual de la Presidencia del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina

Quien ostentd el cargo de Presidente del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina presentard un informe
anual correspondiente a su gestion.
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4.1

4.2

Difusion de informacion publica a través de la pagina
web institucional

En la pagina web institucional del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina se publicara, de manera actualizada, la
siguiente informacion:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
9)

h)
i)
)

Los objetivos y las funciones del Tribunal.

La estructura organica del Tribunal, su composicion
y la hoja de vida de sus integrantes.

Las sentencias y los autos interlocutorios a que se
refiere el Numeral 2.2 de la presente Nota
Informativa.

Una base de datos de la jurisprudencia del Tribunal
de facil acceso para el publico en general.

El Derecho Comunitario Andino.

Preguntas y respuestas frecuentes de los usuarios.
Fecha de las audiencias publicas, los informes orales
y las sesiones administrativas y judiciales.

La biblioteca digital de la normativa del Tribunal.
Los informes anuales del Presidente del Tribunal.
Las memorias institucionales.

No se publicara en la pagina web institucional del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina la informacion
reservada o confidencial a que se refiere el Numeral 1.3 de
la presente Nota Informativa.

*kkhkhkhkhkhkhkikkx
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Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y
emision de interpretaciones prejudiciales

Aprobado por Acuerdo 08/2017 del Tribunal de Justica de la
Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 29 de noviembre de 2017,
modificado por Acuerdo 04/2018 del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 3284 del 14 de mayo de 2018






ACUERDO 04/2018

Modificacion de los Articulos 6
y 9 del Reglamento que regula
aspectos vinculados con la
solicitud 'y  emisién  de
Interpretaciones Prejudiciales

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA,

VISTOS:

El Articulo 22 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Articulo 25 de su Reglamento Interno; vy,
los Articulos 6 y 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados
con la solicitud y emisién de Interpretaciones Prejudiciales,
aprobado mediante Acuerdo 08/2017.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 22 del Estatuto del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, concordante con el Articulo
25 de su Reglamento Interno, el Tribunal dictara
reglamentaciones generales bajo la forma de Acuerdos y
decisiones administrativas de efectos particulares mediante actos
denominados Resoluciones.

(..)

ACUERDA:

(...)
TERCERO: Publicar en la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena el texto ordenado del Reglamento que regula aspectos
vinculados con la solicitud y emisién de Interpretaciones
Prejudiciales, que consta como anexo del presente Acuerdo.
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los once dias del

mes de abril del afio dos mil dieciocho.

Firmas de:
Luis Rafael Vergara Quintero
Presidente
Cecilia Luisa Ayllon Hernan Rodrigo Romero
Quinteros Zambrano
Magistrada Magistrado

Hugo Ramiro Gomez Apac
Magistrado

Gustavo Garcia Brito
Secretario
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REGLAMENTO QUE REGULA ASPECTOS
VINCULADOS CON LA SOLICITUD Y EMISION DE
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

Articulo 1.- Finalidad. -

El presente Reglamento regula aspectos vinculados con la
solicitud y emision de Interpretaciones Prejudiciales con la

finalidad de perfeccionar el entendimiento y aplicacion del
ordenamiento juridico comunitario andino.

Articulo 2.- Glosario de términos. -

a)

b)

Interpretacion Prejudicial: mecanismo procesal mediante
el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
explica el contenido y alcances de las normas que

conforman el ordenamiento juridico comunitario andino,

asi como orienta respecto de las instituciones juridicas
contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la
interpretacion y aplicacion uniforme de dicho ordenamiento

en los Paises Miembros de la Comunidad Andina.

Consulta Obligatoria: es la interpretacién solicitada por
organos jurisdiccionales de Unica o Gltima instancia. En este
sentido, cuando la sentencia o laudo no fuere susceptible de

impugnacion, el 6rgano jurisdiccional debe suspender el
proceso Y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina la interpretacion de la norma comunitaria andina

materia de la controversia.

Consulta Facultativa: es la interpretacion solicitada por
organos jurisdiccionales, asi como por Organos
administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, que
conozcan un proceso 0 procedimiento en el que se

controvierta una norma comunitaria andina, siempre que el

acto administrativo, laudo o sentencia de que se trate sea

susceptible de impugnacion en el derecho interno.



d)

f)

Anexo B

De conformidad con lo establecido en el Proceso 458-1P-
2015 de fecha 13 de junio de 2017, en el marco de una
solicitud de interpretacion facultativa, y de manera
excepcional, el organo administrativo o jurisdiccional
correspondiente podra suspender el procedimiento o
proceso de que se trate, siempre y cuando la legislacion
interna lo permita sobre la base del principio de
complemento indispensable, y si considera pertinente y
necesario aguardar el pronunciamiento del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir el
correspondiente pronunciamiento de fondo.

Organos administrativos: para efectos de la solicitud de
Interpretacion  Prejudicial se entenderd por 4rgano
administrativo que ejerce funciones jurisdiccionales aquel
que cumple los siguientes requisitos:

i)  Creado por norma constitucional o legal.

i)  De naturaleza permanente.

iii)  El caracter obligatorio de sus competencias.

iIv)  Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de
sus competencias.

v)  El carécter contradictorio de los procedimientos a su
cargo; esto es, que resuelve un conflicto entre dos
partes con intereses opuestos.

vi)  Que en el tramite se respete el debido procedimiento.

vii) Decisiones motivadas.

viii) Independencia (autonomia funcional) e
imparcialidad.

Organo jurisdiccional: los 6rganos judiciales, los arbitros
y tribunales arbitrales o de arbitramento y aquellos que
ejercen funciones jurisdiccionales conforme a la legislacion
interna de cada Pais Miembro de la Comunidad Andina.

Sintesis de los hechos relevantes: resumen de las causas o

circunstancias que originaron el  procedimiento
administrativo o proceso judicial o arbitral en sede
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nacional, asi como de los argumentos principales de las
partes involucradas en el proceso interno.

g) Argumento: razonamiento que se utiliza para sustentar o
fundamentar aquello que se afirma o se niega.

h) Referirse a los hechos: describir hechos relevantes y
argumentos principales de las partes del proceso interno.

i)  Calificar los hechos: valorar los hechos como acordes o
contrarios a derecho, o subsumidos a una norma especifica.

j)  Cuestion controvertida: el asunto o materia que la
autoridad administrativa o jurisdiccional correspondiente
debe dilucidar para resolver la controversia contenida en el
procedimiento o proceso interno.

Articulo 3.- Naturaleza de la Interpretacion Prejudicial. -

3.1 La Interpretacion Prejudicial es un instrumento procesal
que orienta y vincula a la autoridad administrativa, juez o
arbitro respecto del contenido y alcances de la norma
comunitaria andina a ser aplicada en el caso concreto.

3.2 La Interpretacién Prejudicial constituye una Sentencia
emitida en el marco de un proceso judicial de caracter no
contencioso.

Articulo 4.- Meétodos de interpretacion del derecho
comunitario andino. -

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina utilizara los
diferentes metodos de interpretacion reconocidos por la Teoria
General del Derecho. No obstante ello, tendra presente la realidad
y caracteristicas esenciales del Derecho de la Integracién y, en los
casos que corresponda, empleara de preferencia los métodos de
interpretacion funcionales, tales como el sistematico, el
teleoldgico y de la ratio legis.
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Articulo 5.- Forma de solicitar la Interpretacion Prejudicial
por parte de los 6rganos jurisdiccionales y administrativos
competentes. -

Los organos jurisdiccionales y administrativos competentes
pueden, de oficio o a peticion de parte, solicitar al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina la interpretacion de las normas
que conforman el ordenamiento juridico comunitario andino, en
todos aquellos casos en que estas deban ser aplicadas o se
controviertan por las partes en un proceso interno, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en
los Articulos 122, 123, 124 y 125 de su Estatuto. De igual manera
podran formular preguntas relacionadas con el contenido y
alcances de la norma andina, las cuales serén absueltas de manera
general. Se rechazaran las preguntas impertinentes y aquellas que
busquen resolver el caso concreto.

Articulo 6.- Preguntas e informes de caréacter técnico y/o
normativo. -

6.1. La autoridad administrativa, juez o arbitro consultante, asi
como las partes intervinientes en el procedimiento
administrativo o proceso judicial o arbitral respectivo,
podran formular preguntas o remitir informes de caracter
técnico y/o normativo relacionados con el contenido y
alcances de la norma andina a ser interpretada.

6.2. La autoridad administrativa, juez o arbitro consultante
recopilard las preguntas formuladas y los informes
presentados a fin de incorporarlos a la solicitud de
interpretacion prejudicial, pudiendo rechazar las preguntas
o informes que considere impertinentes o improcedentes,
tales como aquellos que tengan por objeto resolver el caso
concreto, interpretar la norma nacional o calificar hechos;
gue contengan asuntos ajenos a la cuestion controvertida; o,
gue sean repetitivos, sugestivos, ininteligibles u otros.
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Articulo 7.- Informe sucinto de los hechos. -

El érgano jurisdiccional o administrativo competente que solicita
la Interpretacion Prejudicial debe presentar un informe sucinto y
claro de los hechos que considere relevantes para su consulta, de
modo que permita al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina lograr una comprension global del caso consultado.

Articulo 8.- Momento procesal para solicitar la
Interpretacion Prejudicial. -

La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier momento
antes de dictar la sentencia, el laudo o el acto administrativo que
pone fin a la instancia, segun corresponda.

Articulo 9.- Informes escritos u orales de caracter técnico y/o
normativo. -

9.1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y el Articulo 36 de su Estatuto, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podra
solicitar a las autoridades de los Paises Miembros y a las
organizaciones e instituciones internacionales o nacionales
vinculadas con las materias a que se refiere la solicitud de
Interpretacion Prejudicial, informes escritos u orales sobre
aspectos de caracter técnico y/o normativo.

9.2 De modo excepcional, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina podra convocar a todas las partes
intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso
judicial o arbitral respectivo, a los informes orales a que se
refiere el Numeral 9.1 precedente.

9.3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pondré en
conocimiento de los oOrganos administrativos o
jurisdiccionales consultantes la realizacién de los informes
orales a que se refiere el Numeral 9.1 precedente, para que
asistan a ellos si lo consideran pertinente.
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Articulo  10.- Contenido de las Interpretaciones
Prejudiciales.-

10.1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ademas de
interpretar las normas indicadas de modo directo por el
consultante, asi como aquellas normas contenidas o
derivadas de las preguntas especificas formuladas por el
consultante, podra adicionar o restringir las normas
pertinentes a ser interpretadas, segun lo advierta de la
materia controvertida del procedimiento o proceso interno.

10.2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no
interpretara el contenido y alcances del derecho nacional, ni
calificara los hechos materia del proceso. Sin embargo,
podra referirse a tales hechos cuando ello sea indispensable
a los efectos de la interpretacion solicitada.

10.3 La Interpretacion Prejudicial tendra una sintesis de los
hechos relevantes, en la cual se consignaran en forma breve
los argumentos principales de las partes que configuran la
cuestion controvertida.

Articulo 11.- Emisién cronolégica de las Interpretaciones
Prejudiciales. -

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina procurara emitir
las Interpretaciones Prejudiciales en orden cronoldgico, segun las
fechas en que ellas fueron sorteadas a las respectivas
Magistraturas. Sin embargo, cuando se trate de una consulta
facultativa o la solicitud verse sobre la misma norma andina y los
mismos o similares hechos de una Interpretacion Prejudicial ya
emitida, dicha solicitud podra ser atendida de manera célere.

DISPOSICIONES FINALES
Primera: El presente Reglamento entrara en vigencia al dia

siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

504



Anexo B

Segunda: En todo lo que no se oponga al presente Reglamento,
mantiene su vigencia el contenido de la Nota Informativa sobre el
Planteamiento de la Solicitud de Interpretacion Prejudicial por los
Organos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 694 el 3 de agosto de 2001.
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