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INTRODUCCION Y PARTES

El presente caso se refiere a una diferencia presentada ante e Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (“ c|ADI” 0 €l “Centro’) sobre la base
del Articulo 10 del Acuerdo de fomento y proteccion reciproca de las inversiones entre
la Confederacion Suizay la Republica Oriental del Uruguay (con inclusion del Ad
articulo 10 del Protocolo) de fecha 7 de octubre de 1988 (el “TB| Suiza-Uruguay” © €l
“TBI”, o el “Tratado’) que entro en vigor e 22 de abril de 1991, y el Articulo 36 del
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, de fecha 18 de marzo de 1965, que entré en vigor € 14 de
octubre de 1966 (el “Convenio CIADI )

Las Demandantes son Philip Morris Brand Sarl (Suiza) (“PMB”), Philip Morris
Products S.A. (Suiza) (“PMP”) y Abal Hermanos S.A. (“Abal”’), denominadas en forma

conjunta “phjlip Morris_ © las “Demandantes -

PMB es una Société a responsibilité limitée congtituida en virtud de | as leyes de Suiza,
con sede social en Neuchétel, Suiza. PMB eslatitular directa del 100% de las acciones
de Abal . PMB sustituy6 y reemplazé a FTR Holding S.A., una de las Demandantes

originales en este caso®.

PMP es una société anonyme constituida en virtud de las leyes de Suiza el 22 de
diciembre de 1988, con sede socia en Neuchétel, Suiza

Abal es una sociedad an6nima constituida en virtud de las leyes de Uruguay Y tiene su
sede social en Montevideo, Uruguay®.

L a sociedad matriz controlante de las Demandantes *, Philip Morris International Inc.

(“PM17), esta constituida y tiene su sede social en los Estados Unidos®,

! Diagrama de la estructura de titularidad societaria de |as Demandantes (C-64). Véase asimismo, CM, 1 56.

2 FTR Holding S.A. se constituy6 el 14 de diciembre de 1924 en Suizay fue inscrita en el Registro de Comercio
de Neuchétel e 15 de enero de 1943. Mediante una carta de fecha 5 de octubre de 2010 las Demandantes
informaron a Centro que Philip Morris Brands Sarl reemplazabaa FTR Holding S.A. como una de las
Demandantes en este caso y solicitd que se modificara el encabezamiento del caso seglin correspondia.

3 Constancia notarial del rango de Abal como Sociedad de Responsabilidad Limitada constituida bajo |as leyes de
Uruguay, 5 de noviembre de 2009 (C-10). Véase asimismo, CM, 1 56.

“Tr.Dial, 16:7-11.
°CM, 1 55; Informe Anual de PMI del afio 2012 (C-144).
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10.

La Demandada es |la Republica Oriental del Uruguay y en adelante denominada
“Uruguay” © 1a* Demandada’- Uruguay es una  democracia constitucional con una

poblacion superior alos 3,4 millones de personas.

En adelante se hace referencia alas Demandantes y ala Demandada en forma conjunta
como las “partes’ Los representantes respectivos de las Partes y sus domicilios estan

enumerados supra en lapagina (i).

DESCRIPCION GENERAL DE LA CONTROVERSIA Y DEL PETITORIO DE
LASPARTES
En esencia, la controversia se refiere a alegaciones de las Demandantes de que, mediante
diversas medidas de control del tabaco aplicables a la industria tabacaera, la
Demandadaviol6 €l TBI en razon del trato otorgado a las marcas comerciales registradas
de las marcas de cigarrillos en las que las Demandantes habian invertido. Dentro de esas
medidas se encuentran la adopcion por parte del Gobierno del requisito de la

presentacion Unica que impedia a | as tabacal eras comercidizar méas de una variante de
cigarrillos bajo una misma familia de marcas (Ia*  Regulacion dela Presentacion

Unica” 0o “ RPU”), y €l aumento en el tamafio de las advertencias sanitarias con

imégenes que aparecen en las cajetillas de cigarrillos (la “Regulacion del 80/807)- alas

que nos referimos en forma conjunta como 1as “Medidas | mpugnadas -

El Requisito de la presentacion Unica se implementd mediante la Ordenanza 514 de
fecha 18 de agosto d © 2008 (* Ordenanza 514 ) del Ministerio de Salud Publica de
Uruguay (el “ pmsp”). El Articulo 3 de la Ordenanza 514 exige que cada marca de
cigarrillos tenga una “presentacion (njca” y prohibe empaguetados o presentaciones
diferentes paralos cigarrillos vendidos bajo una misma marca. Hasta la promulgacion
delaRPU, Aba vendia distintas variantes de productos bajo cada una de sus marcas

2% ¢ 2% ¢

(por ejemplo, “Marlboro Red”, “Marlboro Gold”, “Marlboro Blue” Y “Marlboro Green
(Fresh Mint) ). Como consecuencia de la Ordenanza 514, Abal cest la venta de todas
menos una de las variantes, bajo cada una de las marcas de su propiedad o sobre las que
posee licencias (por g emplo, solo Marlboro Red). Las Demandantes alegan que la
mediday lafalta de ventas de |as variantes han afectado sustancialmente el valor dela

compariia.



11. LaRegulacion del 80/80 fue implementada mediante la promulgacién del Decreto del
Poder Ejecutivo N.° 287/009 de fecha 15 de junio de 2009 (“Decreto 287”)- El Decreto
287 impone un aumento en € tamario de las advertencias sanitarias prescriptas en las
superficies de ambas caras principales de las cgjillas de cigarrillos, pasando de 50% a
80%, dejando solo 20% de la cgjillade cigarrillos para marcas registradas, logosy
cuaquier otrainformacion. Segun las Demandantes, esto indebidamente limitala
utilizacion de sus marcas registradas |egalmente protegidas y le impide a Abal exhibirlas
en forma adecuada. Esto, en la opinién de las Demandantes, causo una privacion de los
derechos de propiedad intelectual de PMPy Abal, reduciendo alin més € valor de su

inversion.

12.  Segun las Demandantes, las M edidas Impugnadas constituyen violaciones de las
obligaciones de la Demandada en virtud de los Articulos 3(1) (menoscabo del uso 'y
goce de lasinversiones), 3(2) (tratamiento justo y equitativo y denegacion de justicia),
5 (expropiacion) y 11 (observancia de los compromisos) del TBI, y les da derecho a
compensacion en virtud del Tratado y el derecho internacional. Las Demandantes
reclaman ademés unaindemnizacion por 1os dafios y perjuicios resultantes de estas

presuntas violaciones. Sobre esta premisa, las Demandantes solicitan que este Tribunal:

O bien:

* Ordene que la Demandada retire las regulaciones impugnadas o se
abstenga de aplicarlas contra las inversiones de las Demandantes, y
otorgue una indemnizacion por |os dafios sufridos hasta la fecha de este
retiro; 0, en subsidio

" Otorgue a las Demandantes una indemnizacion por dafios de al menos USD
22,267 millones, ademas de intereses compuestos a devengarse desde la
fecha de la violacion hasta la fecha de pago del laudo por partedela
Demandada; y

Otorgue a las Demandantes |a totalidad de sus honorarios y gastos, incluidos
los honorarios de los abogados, incurridos con relacion a este arbitraje; y

Otorgue cualquier otra reparacion que e Tribunal considere justa y apropiada
[Traduccién del Tribunal]

13. A su vez, Uruguay sostiene que las Medidas Impugnadas fueron adoptadas de
conformidad con las obligaciones internacionales de Uruguay, entre las que se incluye

® CR, 1 406 (énfasis en e texto). Las Demandantes originalmente solicitaron el Otorgamiento de una
indemnizacion por dafios y perjuicios de “al menos USD 25.743.000,00 ademas de intereses compuestos”.

[Traduccion del Tribunal] Este nimero se redujo después de la primera ronda de escritos.
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el TBI, con €l Unico objeto de proteger la salud publica. Segin Uruguay, ambas

regul aciones fueron aplicadas de manera no discriminatoria a todas las compafias
tabacaleras y correspondian a un gjercicio razonable y de buenafe de las prerrogativas
soberanas de Uruguay. La RPU fue adoptada para mitigar |os efectos nocivos 'y
continuos de la promocion del tabaco, 1o que incluiala publicidad engafiosa de las
Demandantes de que determinadas variantes de |la marca son mas seguras que otras, aln
después de que se prohibieran descriptores engariosos tales como “ligeros”, “suaves”, g
“ultra_ligeros”. |a Regulacion del 80/80 fue adoptada para aumentar |a concientizacion
del consumidor respecto de los riesgos que implica el consumo de tabaco parala salud
y paraalentar alagente, en especial alos masjovenes, adegjar de fumar o no empezar a
hacerlo, al mismo tiempo que se dejaba espacio en las cajetillas para marcas comerciaes
y logos. Por lo tanto, parala Demandada este caso “‘s¢ trata de la proteccion de la salud

publica, no deinterferir con las inversiones extranjeras™ [Traduccién del Tribunal]

14. Sobre estabase la Republica Oriental del Uruguay afirma que:

1. Los reclamos de las Demandantes deber ian desestimarse en su totalidad; y

2. Sedeberia otorgar a Uruguay compensacion por todos |os gastos y costos
relacionados con su defensa contra estos reclamos. [Traduccion del Tribunal]

[11. ANTECEDENTESPROCESALES

15. El 22 defebrero de 2010, el CIADI recibio lasolicitud de arbitragje de fecha 19 de febrero
de 2010 (“sgA”).

16. El 26 de marzo de 2010, la Secretaria General del CIADI registr6 la SdA de conformidad
con el Articulo 36(3) del Convenio CIADI y notifico alas Partes en consecuencia. En
laNotificacion del Acto de Registro, la Secretaria General invitd alas Partes a proceder
a la congtitucion de un Tribunal de Arbitraje a la mayor brevedad posible de
conformidad con la Regla 7(d) de las Reglas Procesales Aplicables alaIniciacion de los

Procedimientos de Conciliacion y Arbitraje del Centro.

"RCM, 71.1.
8RR, pég. 297.



17.

18.

19.

20.

21.

L as Partes acordaron constituir € Tribunal de Arbitragje de conformidad con el Articulo
37(2)(a) del Convenio CIADI y que & Tribunal se compondria de tres arbitros, uno a
ser designado por cada partey € tercer &rbitro y Presidente del Tribunal a ser designado
por acuerdo de los dos co-arbitros. A fata de consenso entre los dos arbitros designados
por las Partes, |la Secretaria General designariaa tercer &rbitro y presidente.

El 1 de septiembre de 2010, las Demandantes designaron como arbitro a Sr. Gary Born,
nacional de los Estados Unidos. El Sr. Born aceptd su designacion el 3 de septiembre
de 2010. El 24 de septiembre de 2010, |a Demandada designd como arbitro a Prof.
James R. Crawford, nacional de Austraia. El Prof. Crawford acept6 su designacion e 1
de octubre de 2010. El Sr. Borny €l Prof. Crawford no pudieron llegar aun acuerdo en
cuanto al tercer érbitro y presidente. En consecuencia, le correspondié ala Secretaria
General del CIADI designar a Presidente del Tribunal. El 9 de marzo de 2011, la
Secretaria General designé como Presidente del Tribunal al Prof. Piero Bernardini,

nacional de Italia. EI Profesor Bernardini acepto su designacion € 15 de marzo de 2011.

El 15 de marzo de 2011, |a Secretaria General, de conformidad con laRegla 6(1) delas
Reglas Procesdles Aplicables a los Procedimientos de Arbitrgje (‘Reglas de
Arbitraje’) notifico alas Partes que los tres arbitros habian aceptado sus designaciones
y que, por lo tanto, e Tribuna se consideraria constituido en esafecha. La Sra.
Anneliese Fleckenstein, Consgera Juridica del CIADI, fue designada para
desempeiiarse como Secretariadel Tribunal.

El Tribunal celebrd una primera sesion con las Partes e 25 de mayo de 2011. Las Partes
confirmaron que los Miembros del Tribuna habian sido designados en formavalida. Se
acordd inter alia que las Reglas de Arbitraje aplicables serian aquellas vigentes desde

el 10 de abril de 2006 y que los idiomas del procedimiento serian el espafiol y € inglés.
Asimismo, las Partes acordaron un calendario procesal parala etapajurisdicciona del
procedimiento, incluido paralaexhibicion de documentos. El acuerdo de | as Partes fue
plasmado en & Acta de la Primera Sesion suscripta por € Presidente y la Secretaria del
Tribunal y distribuida alas Partes el 1 de junio de 2011.

El 31 de agosto de 2011, tal como fuera acordado por las Partes, € Tribunal emitié la

Resolucion Procesal N.° 1 parala Proteccion de Informacion Confidencial .



22. De conformidad con e calendario de escritos sobre jurisdiccion acordado por |as partes,
|la Demandada presenté e Memorial el 24 de septiembre de 2011, las Demandantes
presentaron el Memorial de Contestacion € 23 de enero de 2012, la Demandada
presentd la Réplica el 20 de abril de 2012 y las Demandantes presentaron laDuplica e
20 dejulio de 2012.

23. Laaudienciasobrejurisdiccion se celebro los dias 5y 6 de febrero de 2013, en laCamara
de Comercio Internacional en Paris. Lainformacién respecto de aquellas personas que
estuvieron presentes en laaudienciay otros detalles sobre la misma estan incluidos en
la Decision sobre Jurisdiccion del Tribunal.

24. El 2dejulio de 2013, & Tribunal emitié una Decision sobre Jurisdiccion ratificando su
jurisdiccién sobre los reclamos presentados por las Demandantes. Esta decision
constituye una parte integral del presente Laudo y se adjuntaa mismo como Anexo A.

25. El Tribunal decidi6 que tenia jurisdiccion sobre la controversia. Sostuvo que su
jurisdiccion sobre el reclamo por denegacion de justicia, que no habia sido incluido en
laSdA, habia sido establecidaen virtud del Articulo 46 del Convenio CIADI, y que
tenia jurisdiccidn sobre todos |os demas reclamos en tanto se fundaban en supuestas
violaciones del TBI. Especificamente decidi6 |o siguiente:

a.Quetiene jurisdiccion para entender en los reclamos presentados por Philip
Morris Brands Sarl, Philip Morris Products SA. y Abal Hermanos SA. siempre
y cuando se basen en los supuestos incumplimientos del Acuerdo de Fomento 'y
Proteccion Reciproca de las Inversiones entre la Confederacion Suizay la
Republica Oriental del Uruguay del 7 de octubre de 1998;

b. Que tiene jurisdiccion para entender en el reclamo por denegacion de
justicia de las Demandantes en virtud del articulo 46 del Convenio CIADI;

c. Que va a emitir la resolucién necesaria para la continuacién del
procedimiento de conformidad con la regla de arbitraje 41(4); y

d. Que reserva todas las cuestiones relacionadas con |os costos y gastos del
procedimiento arbitral para ser decididos posteriorment€.

26. El 7 de agosto de 2013, las Partes presentaron un calendario procesal propuesto parala
presentacion de escritos sobre el fondo, que fue aprobado por e Tribunal el 19 de agosto
de 2013.

% Decision sobre Jurisdiccion, 1 236.



27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

35.

De conformidad con el calendario de escritos acordado, |as Demandantes presentaron
un Memoria sobre el Fondo € 3 de marzo de 2014.

El 22 de septiembre de 2014, las Partes presentaron un calendario procesal enmendado,
parala presentacion de los demés escritos sobre el fondo, que fue aprobado por €
Tribunal & 23 de septiembre de 2014.

El 13 de octubre de 2014, la Demandada presento el Memoria de Contestacion sobre el

Fondo de conformidad con € calendario de escritos acordado.

El 28 de noviembre de 2014, |las Demandantes presentaron una solicitud a Tribunal para
gue dicte una resolucién que modifique e calendario parala etapa de exhibicion de
documentos. El 3 de diciembre de 2014, la Demandada presento una contestacion alas
distintas cuestiones planteadas por las Demandantes en su hotay solicito a Tribuna que
apruebe € nuevo calendario para la exhibicion de documentos acordada por las Partes.

El 4 de diciembre de 2014, e Tribunal aprobo e calendario enmendado y acordado por

|as Partes para la exhibicion de documentos.

El 17 de diciembre de 2014, ambas Partes presentaron su contestacion ala solicitud de
documentos intercambiada, de conformidad con e calendario aprobado para la
exhibicion de documentos. Los dias 30 y 31 de diciembre de 2014, |as Partes presentaron
sus réplicas a las contestaciones respecto de la solicitud de documentos, presentadas por

cadaunade las Partes.

Losdias 8y 9 de enero de 2015, la Demandada y |as Demandantes presentaron
observaciones en relacion con las réplicas a las contestaciones respecto de las solicitudes
de exhibicion de documentos que habian sido transmitidas a Tribunal los dias 30y 31
de diciembre de 2014.

El 13 de enero de 2015, & Tribunal emitié la Resolucién Procesal N.° 2 sobrela

exhibicién de documentos.

El 30 de enero de 2015, la Organizacion Mundial de la Salud (Ia M S”) y la Secretaria
del Convenio Marco de la OMS sobre el Control del Tabaco (la Secretaria del

CMCT’) presentaron una solicitud para efectuar una presentacion escrita en calidad de



parte no contendiente, de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje del
CIADI.

36. El 9 defebrero de 2015, cada Parte presentd observaciones sobre la solicitud de la parte

no contendiente, conforme alas instrucciones ddl Tribunal.

37. El 12 defebrero de 2015, el Tribunal autorizé alaOMSYy ala Secretariadel CMCT a
efectuar una presentacion escrita de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de
Arbitragje del CIADI einformé alas Partes que posteriormente emitiria una decision
fundada.

38. Esemismo dia, € escrito amicus curiae delaOMSYy la Secretariadel CMCT de fecha
28 de enero de 2015 (el “Escrito AmicusdelaOMS’) fue transmitido a las Partes y al

Tribunal. En su Escrito Amicus, laOMSYy la Secretariadel CMCT concluyeron que:

La medida adoptada por Uruguay se adopt6 a la luz de un conjunto sustancial
de pruebas de que las advertencias sanitarias con imagenes de gran tamafio
constituyen un medio efectivo para informar a los consumidores de los riesgos
vinculados con & consumo de tabaco y desalentar su consumo. Existe asimismo
un conjunto sustancial de pruebas de que prohibir las variantes de una marca
constituye un medio eficaz para evitar marcas engafiosas de | os productos de
tabaco. Estos conjuntos de pruebas, que son consistentes con la préactica de los
estados, respaldan la conclusion de que las medidas uruguayas en cuestion
constituyen un medio eficaz de proteccion de la salud puiblicd’. [ Traduccion del
Tribunal]

39. El razonamiento del Tribunal para su decision de fecha 12 de febrero fue proporcionado
en la Resolucion Procesal N.° 3 €l 17 de febrero de 2015. En esta Resolucion, € Tribunal

manifestd, inter alia, que:

[L]a Presentacién puede ser beneficiosa para su proceso de toma de decisiones
en este caso, teniendo en cuenta la contribucién en términos de conocimiento y
experiencia particulares de las dos entidades calificadas [la OMS y la
Secretaria del CMCT] en lo que serefiere alas cuestiones objeto de la
controversia. Considera que, en vista del interés publico que implica este caso,
aceptar la Solicitud sustentaria la transparencia del procedimiento y su
aceptabilidad por parte de los usuarios en general.

A laluz de todas las consider aciones que anteceden, € Tribunal decide permitir
gue las Solicitantes efectien  esta Presentacion en  este procedimiento de
conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje. (T 28, 29).
[Traduccién del Tribunal]

10 Escrito Amicus de la OMSS, 1 90.



41.

42.

46.

El 6 de marzo de 2015, la Organizacion Panamericana de la Salud (la “OPS”) presentd
unasolicitud para efectuar una presentacion escrita en calidad de parte no contendiente,
de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI.

De conformidad con las instrucciones del Tribunal, e 16 de marzo de 2015, cada Parte
presentd observaciones ala solicitud de la OPS para efectuar una presentacion escrita

en calidad de parte no contendiente.

El 18 de marzo de 2015, €l Tribunal decidi6 autorizar ala OPS a efectuar una
presentacion escrita de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitragje del
CIADI einformé alas Partes que posteriormente emitiria una decision razonada.

Ese mismo dia, € escrito amicus curiae de la OPS de fecha 6 de marzo de 2015 (e
“Escrito Amicus dela OPS”) fue transmitido alas Partesy a Tribunal. En su escrito,

la OPS concluy6 que:

La OPS y sus Estados Miembros reconocen publicamente y respaldan
plenamente | os esfuerzos de Uruguay para proteger a sus ciudadanos delos
efectos perjudiciales resultantes del consumo de tabaco, |o que incluye las
medidas de implementacion de la Norma del 80% y de la Regulacion de la
Presentacion Unica y han expresado su profunda preocupacion respecto de las
campafias de desinformacion y las acciones legales ingtituidas por la industria
tabacalera contra el control del tabaco.

La OPSrespalda la defensa de Uruguay de la Regla del 80% y la RPU, que
procuran salvar vidas, y la reconocen como un gjemplo parala Regiény €
mundo.

Las medidas de control del tabaco del Uruguay constituyen una respuesta
razonable y responsable a las estrategias de publicidad, comercializacion y
promoci6n engafosas empleadas por la industria tabacalera, se basan en
pruebas fehacientes, y han demostrado ser efectivas para reducir e consumo de
tabaco. Por este simple motivo, la industria tabacalera se ve obligada a
impugnarlas. (notas a pie omitidas)™. [ Traduccion del Tribunal]

El 19 de marzo de 2015, cada Parte presento observaciones al Escrito Amicus dela OMS.

El razonamiento del Tribunal para su decision de fecha 18 de marzo de 2015 fue

proporcionado en la Resolucién Procesal N.° 4 el 20 de marzo de 2015.

El 24 de marzo de 2015, €l Tribunal emitié una version corregida de la Resolucion

Procesal N.° 4, seguin lo acordado por las Partes. En esta Resolucién, € Tribunal siguio

1 Escrito Amicus de 1a OPS, 11 98-100.



47.

49,

50.

51.

52.

€l mismo razonamiento que en su resolucion por laque otorga el acceso alaOMSy a
la Secretariadel CMCT vy estableci6 que:

[L]a Presentacion puede ser beneficiosa para su proceso de toma de decisiones
en este caso, teniendo en cuenta la contribucién en términos del conocimiento y
experiencia particulares de una entidad calificada, como la OPS, en lo que se
refiere a las cuestiones objeto de la controversia. Considera que, en vista del
interés publico que implica este caso, aceptar la Solicitud sustentaria la
transparencia del procedimiento y su aceptabilidad por parte de los usuarios en
general.

Alaluz de todas |las consideraciones que anteceden, el Tribunal decide permitir
gue la Solicitante efectle esta Presentacion en este procedimiento de
conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje. (117 30-31).
[Traduccién de Tribunal]

El 18 de abril de 2015, las Demandantes presentaron su Réplica sobre el Fondo.

El 18 de mayo de 2015, cada Parte presentd observaciones a Escrito Amicus de la OPS.

El 22 de julio de 2015, la Fundacion Avaaz (“  Ayaaz ) presento una solicitud para

efectuar una presentacion escrita en calidad de parte no contendiente, de conformidad
con laRegla 37(2) de las Reglas de Arbitragje del CIADI.

De conformidad con lasinstrucciones del Tribunal, € 6 de agosto de 2015, cada Parte
present6 observaciones ala solicitud de Avaaz para efectuar una presentacion escrita en

calidad de parte no contendiente.

El 4 de agosto de 2015, € Centro inform6 alas Partesy a Tribunal quela Sra. Mairee
Uran Bidegain, Consgjera Juridica del CIADI, se desempefiaria como Secretaria del
Tribunal parael resto del caso.

El 7 de agosto de 2015, € Tribunal emitio una decision rechazando la peticion de
efectuar una presentacion escrita en calidad de parte no contendiente por parte de Avaaz.
Habiendo considerado la peticidn y los argumentos respectivos de las Partes e Tribunal
decidi6 que:

La presunta “composicion exclusiva de sus miembros”, el unico argumento

proporcionado por la Solicitante, no constituye un fundamento suficiente para
considerar que la Fundacion Avaaz podria ofrecer una perspectiva, un
conocimiento o una vision particulares que sean distintos a aquellos de las
partes en la diferencia ni una que sea relevante para este arbitraje.
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53.

55.

El Tribunal observa ademés que, tal como o reconociera la Solicitante, la
Peticion se presenta en una etapa tardia del procedimiento, cuando una de las
Partes ha presentado ante el Tribunal todos los escritos programados. Por 1o
tanto, laintervenciébn de  una parte no contendiente podria perturbar €
procedimiento y perjudicar injustamente a una de las Partes. (pag. 2).
[Traduccion del Tribunal]

El 14 de septiembre de 2015, la Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual
(“ASIPI”) present6 una solicitud para efectuar una presentacion escritaen calidad de
parte no contendiente, de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje del
CIADI.

El 22 de septiembre de 2015, cada Parte presentd observaciones ala solicitud de la
ASIPI paraefectuar una presentacion escrita en calidad de parte no contendiente,
conforme alasinstrucciones del Tribunal.

El 24 de septiembre de 2015, e Tribuna emitié una decisién rechazando la peticion de
efectuar una presentacion escrita por parte de la ASIPI. Después de analizar
exhaustivamente la peticion y 1os argumentos respectivos de las Partes, el Tribunal

manifestd, inter alia, o siguiente:

De conformidad con la [Regla 37(2) de las Reglas de Arhitraje], € Tribunal no
solo debe considerar si |a persona u organizacion que pretende intervenir
ostenta la pericia 0 experiencia necesarias, sino también, s ésta es
suficientemente independiente de | as partes contendientes para ser de ayuda
para € Tribunal. Tribunales anteriores del CIADI han reconocido la
importancia de la falta de vinculacion entre la solicitante y las partes
contendientes para la determinacién del tribunal de aceptar o rechazar las
presentaciones de partes no contendientes.

La Demandada ha sefialado al Tr ibunal la “relacion intima entre ASIPI y las
Demandantes’ | a| identificar la participacion de los abogados de las
Demandantes en € consegjo de administracion y en comisiones teméticas
especificas de ASPI. El Tribunal no puede ignorar esta informacion detallada.

Ademéds, e Tribunal resalta que la Peticién ha sido presentada poco mas de un
mes antes del comienzo de la audiencia para la etapa de fondo de este
procedimiento.

En consonancia con su determinacion anterior sobre esta cuestion, € Tribunal
considera que su intervencién tardia perturbard el procedimientoy tiene el
potencial de generar una carga indebida o perjudicar injustamente a las Partes,
entre otros en lo que respecta a su actual preparacion de la proxima audiencia.
[---] (pé&g.2). [Traduccion del Tribunal]
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56. LaAudienciasobre el fondo se celebrd desde 19 hasta el 29 de octubre de 2015, en
la sede del Centro en Washington, D.C. Ademés de los Miembros del Tribunal y la

Secretariadel Tribunal, las siguientes personas se encontraban presentes en la audiencia:

Barlas Demandantes:

Representantes de Parte
Sr. Marc Firestone

Sra. Mariadel Carmen Ordofiez L opez

Sr. Diego Cibils

Sra. Tiffany Steckler
Sra. Luisa Menezes
Sr. John Bails Simko
Sr. Steve Reissman
Sr. Marco Mariotti

Abhaogados de Parter,

Sr. Stanimir A. Alexandrov
Sr. James E. Mendenhall
Sra. Jennifer Haworth McCandless
Sra. Marinn Carlson

Sr. Patrick Childress

Sra. Courtney Hikawa

Sra. Maria Carolina Duran
Sr. Andrew Blandford

Sr. Michadl Krantz

Sra. Samantha Taylor

Barla Demandada:

Representantes de Parter
Dr. Miguel Toma

Dr. Jorge Basso
Embgjador Carlos Gianelli
Dr. Carlos Mata Prates
Dra. Inés Da Rosa

Dra. VeronicaDuarte

Sra. Marianela Bruno

Ahogados de Parter

Sr. Paul S. Reichler

Sr. Lawrence H. Martin

Sra. ClaraE. Brillembourg
Profesor Harold Hongju Koh
Sr. Andrew B. Loewenstein
Sra. Mdlinda Kuritzky

Sr. Nicholas Renzler

Sr. José Rebolledo

12

Sra. Avery Archambo

Sr. Hisham El-Ajluni

Sr. Carlos Brandes

Sr. Ken Reilly

Sra. Madeleine McDonough
Sr. Bill Crampton

Sra. Catherine Holtkamp
Sr. Leland Smith

Sr. Stuart Dekker

Sr. Dushyant Ailani

Sra. Christina Beharry
Sr. Yuri Parkhomenko
Dr. Constantinos Salonidis
Sra. Analia Gonzdlez
Sr. Eduardo Jiménez de
Aréchega

Sra. Francheska Loza
Sra. Gabridla Guillén
Sra. Nancy Lopez

Sr. Oscar Norsworthy
Sra. Anna Aviles-Alfaro



57.

58.

59.

Seinterrogo alas siguientes personas.

En representacion de las Demandantes:
Testigos
Sr. Chris Dilley Sr. Diego Cibils
Sr. Nicolas Herrera
Peritos
Profesor Julian Villanueva Profesor Jan Paul sson
Profesor Alexander Chernev Sr. Brent Kaczmarek
Profesor Jacob Jacoby Sr. Kiran P. Sequeira

Profesor Gustavo Fischer
Profesor Christopher Gibson
Profesor Algiandro Abal Oliu

andel e
Testigos.

Dr. Jorge Basso, Ministro de Salud Publica  Dr. Eduardo Bianco,
Dr. Winston Abascal, Ministerio de Salud Sindicato M édico del

Publica Uruguay/Centro de

Dra. AnaLorenzo, Ministerio de Salud Investigacion parala

Publica Epidemia del Tabaquismo
(CIET Uruguay)

Peritos:

Dra. Andrea Barrios Kubler Dr. Joel B. Cohen

Dr. Nuno Pires de Carvalho Dr. Timothy Dewhirst

Profesor Nicolas Jan Schrijver Dr. David Hammond

Dr. Santiago Pereira Sr. Jeffrey A. Cohen

El 2 de noviembre de 2015, el Tribunal emitio la Resolucion Procesal N.° 5, que dispuso
|as etapas procesales para el resto del procedimiento.

L as Partes presentaron sus escritos sobre costos el 19 de enero de 2016, y los

actualizaron € 8 de abril de 2016, conforme las instrucciones dal Tribunal.

El procedimiento se cerr6 @ 27 de mayo de 2016.
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V. ANTECEDENTESDE HECHO

60. A continuacién, € Tribunal brinda una descripcion genera de los antecedentes de hecho
gue condujeron a esta controversia, en la medida que estén basados en el ementos de
pruebay gue sean relevantes para las determinaciones y decisiones del presente Laudo.
Al hacerlo, adoptard unalinea de tiempo cronol 6gica cuando fuere posible, haciendo
referencia alas pruebas presentadas por las Partes y describiendo las posiciones de las

Partes con respecto a los hechos controvertidos.

61. Estaseccion no pretende ser una descripcion exhaustiva de todos |os hechos subyacentes
aesta controversia. Algunos hechos se presentarén, asimismo, en la medida que sean
relevantes o Utiles, en el contexto del andlisisjuridico por parte del Tribunal de los temas
objeto de la controversia, y se complementaran con informacion rel evante con respecto
alos hechos, incluida aguella proporcionada por testigos y peritos en sus declaraciones

einformes escritos, y en € curso del interrogatorio oral en laaudiencia

62. A continuacion, e Tribunal describe: (A) las operaciones e inversiones de las
Demandantes en Uruguay; (B) la politica de control del tabaco del Uruguay y € marco
regulatorio aplicable; (C) lautilizacion del tabaco en Uruguay con anterioridad y con
posterioridad a las Medidas Impugnadas; (D) el procedimiento ante los tribunales
nacionales en relacion con las Medidas Impugnadas, y (E) € marco regulatorio para

marcas registradas en Uruguay.

A. Lasoperacioneseinversiones delas Demandantes en Uruguay

63. Abal se constituyé formamente en su formaactual en €l afio 1945, aunque en una
encarnacion anterior habia fabricado y comercializado productos de tabaco en Uruguay
desde el afio 1877 2. Su actividad principal después del afio 1945 continué siendo la

fabricacion de cigarrillos para exportacion y venta en el mercado local .

64. Abal fue adquirida por PMI en el afio 1979'. Veinte afios més tarde, en el afio 1999, se
convirtio en subsidiaria 100% de titularidad de FTR Holding S.A (“ ETR”)™.El 5de

2 sdA, 19114, 17.
2 Abal Hermanos, Estados Contables, 31 de diciembre de 2012 (C-123).
¥ Tr. Dia1, 21:8-9.

> Constancia notarial de latitularidad de FTR del 100% del capital accionario de Abal, 6 de noviembre de 2009
(C-7); SdA, T 15.
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octubre de 2010 o con anterioridad a esafecha, PMB, en calidad de sucesorade FTR,

se convirti6 en la propietaria directa del 100% de | as acciones de Abal *°.

65. Abal suscribi6 contratos de licencias parafabricar y vender cigarrillos bagjo diversas
marcas de Philip Morris. PMP erala propietaria de las marcas registradas Marlboro,
Fiesta, L& M y Philip Morris que otorgé en licenciaaAbal’. Abal utilizé asimismo una
serie de marcas uruguayas registradas a su nombre para vender productos de tabaco 2.

En particular, Abal vendia las marcas de cigarrillos Marlboro, Fiesta, L& M, Philip

Morris, Casino, y Premier en Uruguay; y es propietaria de las marcas Casino, Premier

y marcas vinculadas™.

66. El 14 de marzo de 2002, el entonces Presidente de Uruguay emitié una “Declaracion de

Actividad Promovida para Proyecto de Inversion de Abal Hnos. S.A.”, que incluia un

paguete de exenciones impositivasy créditosa Abal con el objeto de aumentar la

capacidad de produccion de Abal a fin de “abastecer el mercado paraguayo con

productos Philip Morris”20,

67. Tal como sedescribiraen mayor detalle infra, a partir del afio 2005, Uruguay inicié una
campaia de control del tabaco y emitié sendos decretos pararegular laindustria
tabacalera.

68. Entrelos afios 2008 y 2011 lafabrica generd ganancias de mas de USD 30 millonesy
empled a arededor de 100 personas . En octubre de 2011, Abal cerré su fébricaen
Uruguay?. Desde entonces, la actividad principal de Abal ha sido laimportacién de

16 Decisién sobre Jurisdiccion, g 2.

1 Constancianotarial de latitularidad de FTR del 100% del capital accionario de Abal, 6 de noviembre de 2009
(C-7); Documentos de Inscripcion en Uruguay de PMP de las Marcas Registradas “Marlboro”s “Fiesta”> “L&M”

¥ “Philip Morris” (C-8): Contrato de Licenciay su Modificacién entre PMPy Abal (C-9). Mediante la carta de
fecha 17 de marzo de 2011, las Demandantes informaron a Centro que se habian transferido |as marcas Marlboro,
Philip Morrisy Fiesta aPMB con efecto desde el 1 de enero de 2011, para que luego fueran licenciadas a Philip
Morris Global Brands, sub-licenciadas a PMP y sub-licenciadas a Abal (Decisién sobre Jurisdiccion, § 3). Véase
asimismo, SdA, 1 15.

18 Documentos de Inscripcion en Uruguay de las Marcas Registradas “Casino” y “Premier” (C-11). SdA, 1 16.
19 Decision sobre Jurisdiccion, 1 3.

2 Declaracion de Actividad Promovida para Proyecto de Inversion de ABAL HNOS. S.A., 14 de marzo de 2002
(C-29); CM, 1 20; Decision sobre Jurisdiccion, 1 172.

2 Declaracién Testimonial del Sr. Chris Dilley de fecha 27 de marzo de 2014 (‘Heclaracion de Dilley I”) (CWS.
5)1 ﬂ 4.

22 Martin Cajal, “Philip Morris se retira de Uruguay,”  E| Diario, 22 de octubre de 2011 (C-137); Declaracién
Testimonial de Roman Militsyn, 27 de febrero de 2014 (“Declaracién de Militsyn 17) (CWS.7) q6.CM, 1 58.
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69.

70.

71.

72.

cigarrillos de su sociedad vinculada argentina, Massalin Particulares S.A. (‘i assalin®)

paralaventaen Uruguay y paralareexportacion®.

En laetapajurisdiccional del procedimiento, se considerd que las inversiones de las
Demandantes en Uruguay incluian la prendaindustrial local (actualmente cerrada),
acciones en Abal, derechos a prestaciones de valor econdmico y derechos de propiedad
industrial®*.

En laetapa del fondo, las Demandantes afirman que sus inversiones en este arbitragje se
componen de tres elementos principales: (i) lapropiaAba, (ii) los “activos de marca”,
lo que incluye los derechos de propiedad intelectual asociados a éstos, de titularidad de
las Demandantes u otorgados bajo licenciaaéllas, y (iii) la plusvalia mercantil

rel acionada con |as marcas de las Demandantes®.

Enlo querespectaa primer elemento, en tanto PMB estitular directa del 100% del
capital accionario de Abal, las Demandantes consideran que lapropia Abal (y las

acciones de Abal de titularidad de PMB) constituyen unainversion de PMB.

En lo que respecta a segundo elemento, las Demandantes consideran que poseen una
participacion directa o indirecta en los “activos de marca” que han desarr olladoy
utilizado en Uruguay. Los presuntos activos de marca de las Demandantes incluyen (a)
las marcas y familias de marcas de las Demandantes; (b) las variantes de productos de
las Demandantes; y (c) los derechos de propiedad intel ectual asociados con las marcas,
familias de marcas, y las variantes de productos de las Demandantes. Cada uno de estos

activos de marca pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- Marcas, familiasde marcas. Hasta el afio 2009, Abal vendia cigarrillos bajo
las siguientes seis marcas. Marlboro, Fiesta, Philip Morris, Premier, Galaxy,
y Casino. El conjunto de variantes vendidos bajo una marca en particular se

conoce como una “familia de marcas”?7

% Abal Hermanos, Estados Contables, 31 de diciembre de 2012 (C-123). CM, 1 58.
2 Decision sobre Jurisdiccidn, 1 183, 190, 194; CR., 1 107.

% CM, 1 60. Las Demandantes consideran asimismo que sus inversiones incluyen |as prestaciones de valor
econdmico que las Demandantes percibirian sobre la venta de productos de tabaco. CR,  107.

% CM™, 1 61.
2 CM, 1 65; Declaracion de Militsyn | (CWS-7), 1 7.
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- Variantes. Con anterioridad a afio 2009, Abal vendiatrece variantes dentro
de sus seis familias de marcas. Las variantes dentro de una familia de marcas
comparten determinadas caracteristicas tales como calidad, € sabor o €l
historial de lamarca, aunque pueden asimismo presentar caracteristicas
levemente diferentes. Marlboro eralafamilia de marcas mas importante de
Abal. Lafamilia de marcas Marlboro se componia de cuatro variantes de
productos—Marlboro Fresh Mint, Marlboro Red, Marlboro Blue, y
Marlboro Gold—2.

- Derechos de propiedad intelectual relacionados. Estos derechos de
propiedad intelectual se componen de las marcas registradas que estan
asociadas con los productos de marca que Abal comercializaba antes del
2009. Abal es propietaria de las marcas relacionadas con las familias de
marcas Premier y Casino, en tanto las Demandantes PMPy PMB son
propietariasy licencian a Abal las marcas paratodos |os demés productos
gue Abal comercializa actualmente en Uruguay o que comercializaba en
Uruguay con anterioridad ala RPUZ.

73. Por ultimo, en lo que respecta a tercer elemento, las Demandantes sostienen que poseian
una plusvalia mercantil valiosa relacionada con los activos de marcasy €l negocio en su
conjunto en Uruguay. En la opinion de las Demandantes, laimagen de sus marcas era
valiosaen el sentido de que los consumidores estaban dispuestos a pagar mas por
aquellos productos que llevaban las marcas més reconocidas de las Demandantes. Se
argumenta asimismo que esa plusvalia mercantil es un activo que constituye una

inversion protegida en virtud del TBI.

B. Politica de control del tabaco y marco regulatorio aplicable en Uruguay

74. No hay desacuerdo entre las Partes de que fumar cigarrillosy otros productos de tabaco

representa un riesgo paralasalud *. El cigarrillo es un producto de consumo legal que

% CM, 11 74-76; Declaracion Testimonial de Daniela Sorio, 1 de marzo de 2014 (CWS-8), 1 14.

2 CM, 1 84-85; Documentos de I nscripcién en Uruguay de PM P déas Marcas Registradas “Marlboro,” “Fiesta,”
“L&M,” y “Philip Morris” (C _8); Documentos de Inscripcion en Uruguay de las Marcas Registradas “Casino” y

“Premier” (C-11); Inscripcién de la Marca Registrada Marlboro Green Mint, N.° 395718, 23 de noviembre de
2011 (C-158).

% CM, 1163, 92-93; TBI Suiza-Uruguay, Art. 1(2) (C-1).
31 Tr, Dia 1, 40:15-17. Véase asimismo, ¥ 133, n. 108 infra.
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es sumamente adictivo y causala muerte de hasta la mitad de los consumidores alargo
plazo cuando se utilizasegin lo previsto %%, SeglinlaOMS ~ “aproximadamente 5 1
millones de adultos de 30 afios de edad y mayores mueren cada afio como consecuencia

delautilizacion directa del tabaco. Ademas, alrededor de 603.000 personas mueren cada
afio por exposicion al humo de segunda mano”3_ [Traduccién del Tribunal]

75. Uruguay tiene uno de los indices de fumadores mas elevados de América L atina,
ocupando el tercer lugar en laregion después de Chiley Bolivia **. Hasta el afio 2009,
mas de 5000 uruguayos morian cada afio de enfermedades vinculadas a consumo de
tabaco, principal mente debido a enfermedades cardiovasculares ~ y el cancer . El
consumo de tabaco y la exposicion al humo del tabaco son responsables del 15% del
total de las muertes de uruguayos mayores de 30 afios de edad, que es superior alamedia
global de 129%™,

76. El tabaguismo también tiene un impacto econdmico. Los fumadores uruguayos gastaban
un promedio de 20% del salario minimo nacional para mantener su habito y los costos
de salud vinculados con € tabaquismo en Uruguay se estiman en un monto de USD 150

millones por afio®’.

77. En este contexto, Uruguay se ha posicionado en un lugar de vanguardia entre |os Estados
en materia de politicay legislacion antitabaco, con un importante impulso de su actual
Presidente, Tabaré Ramon Vazquez Rosas, quien a comienzos de su carrera fuera
oncdlogo, y cuyo primer mandato presidencia se desarrollara entre los afios 2005 y
2010.

%2 Escrito Amicus de la OPS, 1 3 (que citaa Peto R; Lopez AD, Boreham J; Thun M; Heath C. Mortality from
tobacco in developed countries: indirect estimation from national vital statistics, Lancet (1992)).

% Escrito Amicus delaOMS, 1 2 (que citaa Informe Mundia delaOMS: Mortality Attributable to Tobacco,
Organizacion Mundial de la Salud, 2012).

3 Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) & Organizacion Mundial de la Salud (OMS), Informe sobre el
Control del Tabaco paralaRegién de las Américas (2013) (R-267), Cuadro 2.

* Esta cifra super6 el niimero total combinado de muertes causadas por accidentes de trénsito, homicidios,

suicidios, SIDA, tuberculosisy alcoholismo en Uruguay. Véase Organizacion Panamericana de la Salud (OPS),
Encuesta Mundial sobre el Tabaco en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés): Uruguay ‘09 (2011), (“ GATS

Uruguay 2009")> (R-233) pags. 15; 22.

% Escrito Amicus de la OPS, 1 23 (que explica que al afio 2003, morian por dia 14 uruguayos producto de
enfermedades relacionadas con €l tabaco).

37 A. Sica y otros, “Tobacco Control Policies In Uruguay” en Prevention Of Health Risk Factors In Latin America
And The Caribbean: Governance Of Five Multisectoral Effort (M. Bonilla-Chacin, ed., 2014) (R-282), pag. 149.
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78. Uruguay haadoptado una serie de medidas regulatorias de control del tabaco cada vez
mas severas, |0 que incluye restricciones sobre publicidad, advertencias sanitarias
obligatorias, mayor imposicién tributaria, y prohibicién de fumar en lugares cerrados™.
Estas se analizan en mayor detalle infra. Ademés, a partir del afio 2000, implementd una
serie de politicas que se tradujeron en la creacion de una serie de grupos y agencias
gubernamentales y no gubernamental es de expertos que se concentraron en el estudio y
la prevencion del consumo de tabaco. Los parrafos infra sintetizan las agencias més

importantes alaluz de las cuestiones objeto de la controversia.

79. Enel afo 2000, laDireccion General de Salud de Uruguay, dentro del MSP, participd
en lacreacion dela Alianza Nacional para e Control de Tabaco, una organizacion
no gubernamental interdisciplinaria, con miembros provenientes de diversos sectores de
lacomunidad de salud publica, lo que incluye entidades gubernamental es, paraestatales,
internacionales, nacionales y académicos, gue promovieron la participacion de Uruguay

en el Convenio Marco parael Control del Tabaco®. Funcioné hasta el afio 2006.

80. En €l afio 2004, el MSP cred el Comision Interinstitucional Asesora parael Control del
Tabaco (12 “Comisién Asesora’), un ente gubernamental conformado por expertos del

sector publico, la sociedad civil, y representantes de asociaciones médicas, para asesorar
al Ministerio de Salud Ptblica %°. “La Comision Asesora brinda apoyo técnico al
Ministerio de Salud Publica, evauando la eficacia de |as politicas rel acionadas a
tabagquismo que se encuentran en vigor, realizando un monitoreo y discutiendo la
implementacion [de] la norma” 4! Hjstéricamente, la Comision Asesora se ha reunido
aproximadamente dos veces al mes para tratar temas relacionados con el control del
tabaco™.

81. Lascompafiias tabacaleras también participan en la politica de control del tabaco

mediante la presentacion de recomendaciones. En ese mismo afio, el 2004, Abal

¥ GATS Uruguay 2009 (R-233), pég. 15.

¥ Véase A. Sicay otros (R-282), pag. 150; Declaracion Testimonial del Dr. Winston Abascal de fecha 9 de octubre
de 2014 (“Declaracion de Abascal 1) (RWS.1), §2; GATS Uruguay 2009 (R-233), pé4g. 20.

“0 Ordenanza 507/004 (RLA-210); Véase asimismo, A. Sicay otros (R-282), pag. 152.

41 Declaracion Testimonial de la Dra. Maria Julia Mufioz, 8 de octubre de 2014 Seclar acién de Mufioz’) (RWS.
3), 114.

“2 Declaracion de Abascal |, (RWS-1), 1 6.
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82.

83.

presentd una recomendacion detallada al Gobierno proponiendo una accidn regulatoria

alternativa®.

En el afio 2005, el MSP creo6 el Programa Nacional parael Control del Tabaco
(“Programa para el Control del Tabaco ). El Programaparael Control del Tabaco es
responsable, de manera central, de la planificacion, desarrollo e implementacion de
politicas de control del tabaco a nivel nacional en Uruguay: responde ala Direccion
Genera de Salud y a Ministerio de Salud Publica. El Programa para el Control del
Tabaco también esta a cargo de garantizar el cumplimiento de las regul aciones
aplicables. Despliegaalo largoy alo ancho del pais inspectores capacitados para

realizar estatarea™.

A nivel nacional, el Programaparael Control del Tabaco sirvié como representante del
MSP en la Comisién Asesora. Las propuestas rel evantes de la Comision Asesora son
presentadas al Gobierno através del Programa parael Control del Tabaco. De manera
similar, s unamedida surge en e seno del MSP, el Programa parael Control del Tabaco

puede remitirla ala Comision Asesora para su consideracion™.

Laregulacion de laindustria tabacalera ha aumentado a nivel mundia através delos
anos. Uruguay ha sido una firme partidaria de las politicas antitabaco a nivel
internacional, en particular, aquellas descriptas en la seccion (a). Al menos en parte de
conformidad con estas politicas, ha promulgado su propialegislacion, descriptaen la
seccion (b) infra.

a El marcoregulatoriointernacional

85.

El 21 de mayo de 2003, la Organizacion Mundial de la Salud celebro e Convenio Marco
para el Control del Tabaco (“CMCT™)*. Uruguay suscribié e CMCT e 19 dejunio de

“3 Abal Hermanos S.A., Recomendaciones para una regulacion integral de los productos de tabaco (9 de julio de
2004) (R-166), péag. 8.

“\Véase A. Sicay otros (R-282), pag. 152.

“ Declaracion de Abascal | (RWS-1), 16; A los niveles regional e internacional, el Programa para el Control del

Tabaco es el ge central que representa al pais en las reuniones de la Comisién Intergubernamental para el Control

del Tabaco del MERCOSUR y en la Organizacion Mundial de la Salud y la Secretaria del Convenio Marco para

el Control del Tabaco.

46 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (“cMCT”), 2302 UNTS 166 (RLA-20).
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2003y loratificd el 9 de septiembre de 2004, siendo el primer Estado latinoamericano

en hacerlo*’. Suiza es signataria, aunque no parte del CMCT.

86. EI CMCT entré envigor € 27 de febrero de 2005. Su membrecia actual incluye 180
Estados parte®. Algunos de |os elementos de fondo que impulsaron a muchos paises a
considerar la adopcion del CMCT se encuentran explicados en su preambulo de la

siguiente manera

Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud publica,

Reconociendo que |a propagacién de la epidemia de tabaquismo es un problema
mundial con graves consecuencias para la salud publica, que requiere la mas
amplia cooperacion internacional posible y la participacion de todos |os paises
en una respuesta internacional eficaz, apropiada e integral,

Teniendo en cuentalainquietud de la comunidad internacional por las
devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, economicasy ambiental es del
consumo de tabaco y de la exposicién al humo de tabaco en el mundo entero,

Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la produccion de
cigarrillosy otros productos de tabaco en el mundo entero, particularmente en
los paises en desarrollo, y por la carga que ello impone en las familias, los
pobresy en los sistemas nacional es de salud,

Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequivocamente que € consumo
de tabaco y la exposicién al humo de tabaco son causas de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades relacionadas con €l tabaco
no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar
expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos
de tabaco,

Reconociendo ademas que loscigarrillos yalgunos otros productos que
contienen tabaco estan disefiados de manera muy sofisticada con el fin de crear
y mantener la dependencia, gue muchos de |os compuestos que contienen 'y el
humo que producen son far macol 6gi camente activos, toxicos, mutagenosy
cancerigenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte
en las principales clasificaciones inter nacional es de enfermedades.

87. Sedice que el CMCT es un “tratadobasado en pruebas fehacientes™?, que “proporciona

un marco paralas medidas de control del tabaco que habran de aplicar las Partes anivel

nacional, regional e internacional afin de reducir de manera continuay sustancia la

4 RCM, 73.110.

“® \éanse Partes del Convenio Marco de la OMS para e Control del Tabaco disponible en
http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/.

9 Escrito Amicus de laOMSS, 1 12.
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prevalencia del consumo de tabaco y la exposicién a humo de tabaco™. No es posible

formular reservas a CMCT™.

88. Lasdisposicionesrelevantes del CMCT incluyen las siguientes:

Articulo 2
Relacion entre el presente Convenio y otros acuerdos e instrumentos juridicos

1.Para proteger mejor la salud humana, se alienta a las Partes a que apliquen
medidas que vayan mas alla de las estipuladas por €l presente Convenioy sus
protocol os, y nada en estos instrumentos impedira que una Parte imponga

exigencias mas edtrictas que sean compatibles con sus disposiciones y
conformes al derecho internacional. [ ...]

Articulo 4
Principios Basicos

Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus protocolosy aplicar sus
disposiciones, las Partes se guiaran, entre otros, por 10s principios siguientes:

1.Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza
adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposicién al humo
de tabaco y se deben contemplar en €l nivel gubernamental apropiado medidas
legidlativas, g ecutivas, administrativas u otras medidas para proteger a todas
las personas del humo de tabaco.

Articulo 11
Empaquetado y etiquetado de | os productos de tabaco

1.Cada Parte, dentro de un periodo de tres afios a partir de la entrada en vigor
del Convenio para esa Parte, adoptara y aplicara, de conformidad con su
legislacion nacional, medidas eficaces para conseguir |o siguiente:

(a) que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocione
un producto de tabaco de manera falsa, equivoca o engafiosa 0 que pueda
inducir a error con respecto a sus caracteristicas, efectos para la salud, riesgos
oemisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de
fabrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan € efecto

directo o indirecto de crear |la falsa impresion de que un determinado producto
de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como “con

o wc » e«

bajo contenido de alquitran”, “ligeros”, “ultra ligeros” o “suaves”; y

(b) que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo
empaquetado y etiquetado exter nos de |os mismos figuren también advertencias
sanitarias que describan | os efectos nocivos del consumo de tabaco, y que
puedan incluirse otros mensajes apropiados. Dichas advertencias y mensajes.

% CMCT (RLA-20), Art. 3.
*L CMCT (RLA-20), Art. 30.
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(i) serén aprobados por las autoridades nacional es competentes,
(i) serén rotativos,
(iii) serén grandes, claros, visiblesy legibles,

(iv) deberian ocupar el 50% o mas de las superficies principales
expuestas y en ningun caso menos del 30% de las superficies
principales expuestas,

(v) podrén consistir en imagenes o pictogramas, o incluirlos.

2. Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y
etiquetado externos de los mismos, ademas de |as advertencias especificadas en
el parrafo 1(b) de este articulo, contendran informacion sobre |os componentes
pertinentes de los productos de tabaco y de sus emisiones de conformidad con
lo definido por las autoridades nacionales.

[...]
Articulo 13

1. Las Partes reconocen que unaprohibicién total de la publicidad, la
promociony el patrocinio reduciria el consumo de productos de tabaco.

[..]

4. Como minimo, y de conformidad con su constitucion o sus principios
constitucionales, cada Parte:

(a) prohibira toda forma de publicidad, promocién y patrocinio del tabaco que
promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea fal so, equivoco o

engarioso en alguna otra forma o que pueda crear una impresion erronea con
respecto a sus caracteristicas, efectos para la salud, riesgos o emisiones;(...)

5. Sealienta a las Partes a que pongan en practica medidas que vayan mas alla
de las obligaciones establecidas en e parrafo 4.

89. La OMS estableci6 una estrategia denominada “MPOWER” para aplicar el CMCT. Esta

estrategia consta de sei s pasos.

(Monitor) vigilar el consumo de tabaco y las politicas de prevencion,
(Protect) proteger alapoblacién del humo del tabaco,

" (Offer) ofrecer ayuda para [...] dejar [¢l] tabaco,

(Warn) advertir delos peligros del tabaco,

(Enforce) hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promocion y
patrocinio,

(Raise) aumentar losimpuestos al tabaco.
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90. Ademaés, en noviembre de 2008, los Estados Parte del CMCT establecieron Directrices

paralaaplicacion de una serie de disposiciones, incluidos los Articulos 11 y 13 del
CMCT (las “Directrices ).

91. SegunlaOMSYy la Secretariadel CMCT, las Directrices, que se basan en pruebas
fehacientes, “tienen por objeto brindar ayuda a las Partes para ... aumentar la efectividad

de las medidas adoptadas y desempefiar un rol particularmente importante en escenarios
donde las limitaciones de recursos podran de otro modo dificultar € desarrollo de
politicas locales”3 [Traduccion del Tribunal]

92. Las Directrices del Articulo 11 instan a los Estados a considerar agrandar las
advertencias sanitarias mas alla del 50% hasta el tamafio maximo posible. El parrafo 12

de las Directrices dispone lo siguiente:

El parrafo 1(b)(iv) del articulo 11 del Convenio especifica que las advertencias
sanitarias y otros mensajes apropiados que figuren en e empaquetado y
etiquetado de los productos de tabaco deberian ocupar € 50% o mas de las
superficies principal es expuestas y en ningun caso menos del 30% de estas
ultimas. Habida cuenta de las pruebas existentes en € sentido de que la eficacia
de las advertencias y mensajes aumenta con el tamafio de los mismos, las Partes
deberian considerar la posibilidad de utilizar advertenciasy mensajes que
ocupen mas del 50% de las superficies principal es expuestas y deben proponerse
gue abarquen la mayor parte posible de dichas superficies. Los textos de las
advertencias y mensajes deberian aparecer impresos en negra en un tamario de
letra facil deleer y un estilo y colores especificados que aumenten la visibilidad
y lalegibilidad generales™.

93. Las Directrices instan asimismo a los Estados Parte a “evitar empaquetados y

etiquetados que sean equivocos y engafiosos Y @ adoptar un - empaguetado sencillo o

plano © “restringir al maximo posible las caracteristicas de disefio del empaquetado” en

los siguientes términos.

43. El parrafo 1(a) del articulo 11 del Convenio dice que cada Parte adoptara
y aplicard, de conformidad con su legislacion nacional, medidas eficaces para
conseguir que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se
promocione un producto de tabaco de manera falsa, equivoca o engafiosa o que
pueda inducir a error con respecto a sus caracteristicas, efectos para la salud,
riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas
de fébrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan €l efecto

*2 Directrices para la aplicacion del Articulo 11 del Convenio Marco dela OMS para e Control del Tabaco
(Empaquetado y etiquetado de |os productos de tabaco), adoptadas en latercera Conferencia de |las Partes
(noviembre de 2008) (“Directricesdel Articulo 117) (RLA-13),

%3 Escrito Amicus de laOMSS, 1 19.
> Directrices del Articulo 11 (RLA-13), 1 12.
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directo o indirecto de crear la falsa impresién de que un determinado producto
de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como «con
bajo contenido de alquitran», «ligeros», «ultraligeros» o «suaves»; esta lista es
indicativa pero no exhaustiva. En la aplicacion de las obligaciones asumidas en
virtud del parrafo 1(a) del articulo 11, las Partes no tienen necesariamente que
limitarse a prohibir las expresiones especificadas, sino que también deberian
prohibir términos tales como «extrax», «ultra» y otros semejantes, en cualquier
idioma, que puedan engafar a los consumidores.

[on]

46. Las Partes deberian considerar la posibilidad de adoptar medidas
encaminadas a restringir o prohibir en el empaquetado la utilizacién de
logotipos, colores, imagenes de marca o informacion promocional que no sean
el nombre comercial o el nombre del producto en un color y tipo de letra
corrientes (empaguetado sencillo). Esto permite aumentar la vistosidad y
eficacia de las advertencias sanitarias y mensajes, impedir que € paquete
distraiga la atencion de estos Ultimos y prevenir €l uso de técnicas industriales
de disefio de envases que sugieran que algunos productos son menos Nocivos
que otros™.

94. Lasdirectricesde Articulo 13 en su parte relevante rezan lo siguiente:

Las Partes deberian prohibir la utilizacién de todo término, elemento
descriptivo, marca de fabrica o de comercio, emblema, imagen de marca,
logotipo, color, signo figurativo o de otra clase que promocione directa o
indirectamente algun producto de tabaco o € consumo de tabaco de una manera
falsa, equivoca 0 engariosa o que pueda inducir a error respecto a sus
caracteristicas, efectos para la salud, riesgos o emisiones de uno o mas
productos de tabaco o acerca de |os efectos para la salud o 1os peligros del
consumo de tabaco. Esta prohibicién deberia abarcar, entre otras cosas,
expresiones tales como «con bajo contenido de alquitran», «ligero»,
«ultraligero», «suave», «extrax», «ultrax» y otras expresiones en cualquier idioma
que puedan ser engafiosas o crear una impresion errénea’®.

95. Como Partedel CMCT delaOMS, Uruguay adopt6 asimismo la Declaracion de Punta
del Este sobre laAplicacion del CMCT delaOMS >y laDeclaracion de Setl 8, que

refleggan e compromiso de las Partes del CMCT de aplicar el CMCT.

* |bid. (RLA-13), 1 46.

% Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CDP-CMCT), Directrices para la
aplicacién del Articulo 13 del Convenio Marco dela OMS para el Control del Tabaco (Publicidad, promocion y

patrocinio del tabaco), CMCT/CDP3(12), noviembre de 2008 (RLA-133), 1 39.

" Declaracion de Punta del Este sobre la aplicacion del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco,
Conferencia de las Partes del Convenio Marco delaOMS para el Control del Tabaco, cuarta sesion, Punta del

Este, Uruguay, 6 de diciembre de 2010 (RLA-135).

%8 Declaracion de Sedl, Conferencia de las Partes del Convenio Marco dela OMS para el Control del Tabaco,

quinta sesion, Sell, Republica de Corea, 17 de noviembre de 2012, CMCT/CDP5(5).
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b. El marcoregulatoriointerno

96. Esta Seccidon esta dividida en dos partes. En primer lugar, contiene un listado
enunciativo de las medidas regulatorias en materia de tabaco adoptadas por el Gobierno
de Uruguay con anterioridad ala sancion de las Medidas | mpugnadas. En segundo lugar,
describe con mayor detalle las Medidas Impugnadas: (i) laRPU; vy (ii) la Regulacion del
80/80.

1. El marco regulatorio hasta la sancion de las Medidas |mpugnadas

97. El Articulo 44 de la Constitucién de la Republica Oriental del Uruguay dispone que e
Estado legislara en todas las cuestiones rel acionadas con la salud e higiene publicas,

procurando € perfeccionamiento fisico, moral y socia de todos los habitantes del pais.

98. El 12 de enero de 1934, se sanciond la Ley 9.202: laLey Organicadel Ministerio de
Salud Publica

99. El 24 dediciembre de 1982, se sanciono laLey 15.361 que, inter alia, requeriala
inclusion de textos de advertencia especificos en € lateral de los paguetes de tabaco,
prohibiala venta de cigarrillos a menores, y disponiala publicacion trimestral - por parte
de los fabricantes de tabaco - de |os porcentajes maximos de los niveles de alquitran y
nicotina que tenia cada cigarrillo del paquete vendido bajo sumarca  *°. Este tltimo
requisito fue modificado el 25 de octubre de 1984 por la Ley 15.656 que ordenaba una
publicacion anual (en lugar de trimestral) de los porcentajes promedio de los niveles de

aquitran y nicotina contenidos en |os paquetes de tabaco®.

100. En mayo de 1996, el decreto 203/996 prohibié fumar en las oficinas, en los edificios
publicosy en los establ ecimientos destinados al uso publico o comudn, en particular en

aquellos donde se sirven alimentos®™.

% Ley N.° 15.361 de fecha 24 de diciembre de 1982 (C-274 (Art. 2 espafiol einglés) y RLA-5 (espafiol), Art. 2.
Respecto delaLey N.° 15.361, véase CM, 145; RCM, 1 3.105; RR, 1 3.71.

€ |_ey 15.361 de fecha 24 de diciembre de 1982 modificada por laLey N.° 15.656 del afio 1984 en el Art. 3 (C-
274 bis); CR, n. 21; RCM, 1 3.105. El 28 de noviembre de 2003, se sanciond laLey N.° 17.714 con el propésito

de modificar el texto de advertencia lateral dispuesto por e Articulo 2 delaLey 15.361. Dicho texto de advertencia
rezaba originalmente: " Advertencia: fumar es perjudicial parala salud M.S.P.", y luego fue modificado de la
siguiente manera: "Fumar puede generar cancer, enfermedades pulmonaresy cardiacas". "Fumar durante el
embarazo perjudica a su hijo. MSP.” Ley N.° 15.361, de fecha 24 de diciembre de 1982, modificada por la Ley

N.° 17.714 de fecha 28 de noviembre de 2003, que entrd en vigor €l 10 de diciembre de 2003 (C-274), Art. 2.

CM, 1 45.

61 C. Denis, et ., Application of FODA Matrix on the Uruguayan Tobacco Industry (2007) (R-180), pag. 141.
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101.

102.

En 1998, el decreto 142/98 prohibid las actividades promocionales que incluian

productos de tabaco de obsequio®.

Entre enero y octubre de 2005, la Demandada dispuso una gran cantidad de decretos en

materia de control del tabaco, dentro de los cuales se incluyen los siguientes:

Decreto del Poder Ejecutivo N.° 36/005 (“Decreto 36”), gue ra:lueria lainclusién

de los textos de advertencia descriptos en el parrafo 99 supra, con € propésito de
cubrir el 50% de la parte anterior y de la parte posterior del pagquete de tabaco en
lugar del lateral de dicho paquete®™.

Decreto 169/005, que regulaba las zonas en las que se permitia fumar dentro de los
restaurantes, baresy areas de recreacion, y que prohibia la publicidad de productos

y/o marcas relativas a tabaco en los canales de television durante lafranja horaria
denominada “de proteccion al menor’’64

Decreto 170/005, que prohibiael patrocinio, por medio delapublicidad y la
promocién de los productos derivados del tabaco, en eventos deportivos en
Uruguay®.

Decreto 171/005 (“Decreto 1717), que “ampliaba” |0 ordenado por el Decreto 36,

en lamedida en que las advertencias sanitarias contenidas en |os paguetes de los
productos de tabaco no sdlo ocuparan € 50% del areatotal pertinente, sino que
fueran cambiadas de forma periddica e incluyeran imagenes y/o pictogramas.
Ademés, el Decreto 171 prohibia ¢l uso de terminos tales como “pgjo contenido de
alquitran”, “ligero” o “ syave” paralos productos de tabaco, y conferiaal MSP la
discrecién de definir € tipo, laleyenda, las imagenesy los pictogramas aincluir en
los mismos™.

Decreto del Poder Ejecutivo 214/005, que disponia que las oficinas plblicas eran
consideradas “ambientes 100% libres de humo™®".

Decreto del Poder Ejecutivo 268/005 que disponia que “todo local cerrado de uso
publico y toda &rea laboral, ya sea en la érbita publica o privada, destinadaala
permanencia en comun de personas’ debian ser ambientes 100% libres de humo®,

%2 |bid., pag. 140.

% Decreto del Poder Ejecutivo N.° 36/2005 de fecha 25 de enero de 2005 (C-31); CM, 1 45; Alegatos de Apertura
de las Demandantes, diapositiva 4; RCM, 1 3.113.

% Decreto del Poder Ejecutivo 169/2005, de fecha 31 de mayo de 2005, publicado el 6 de junio de 2005 (C-146);
CM, 1 20; Alegatosde Aperturade las Demandantes, diapositiva 4; RCM,  3.115.

® Decreto del Poder Ejecutivo 170/2005, de fecha 31 de mayo de 2005, publicado e 6 de junio de 2005 (C-147);
CM, 120; RCM, 1 3.115.

% Decreto del Poder Ejecutivo 171/2005 de fecha 31 de mayo de 2005 (C-32, C-148, RLA-2); Arts. 1y 2. Véase
asimismo CM, 11 20, 37, 146; CR., 11 35, 102; RCM, 1 3.113.

" Decreto del Poder Ejecutivo 214/2005 de fecha 5 de julio de 2005 (C-150); CM, 1 20.

® Decreto del Poder Ejecutivo 268/2005 de fecha 5 de septiembre de 2005 (C-151). El 17 de febrero de 2006, se
sanciond el Decreto del Poder Ejecutivo 40/2006 que imponia multas para las violaciones del Decreto 268/2005.
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Decreto del Poder Ejecutivo 415/005, que confirmaba que todos |os pictogramas
debian ser aprobados por el M SP, definiendo, asimismo, |os ocho tipos de iméagenes
aimprimir cubriendo el 50% en la parte inferior de | as principal es areas de todos
los paquetes de cigarrillos y productos de tabaco (conforme lo dispuesto por el
Decreto 171/005), y que disponia que uno de las dos caras de las cgjillas de
cigarrillos deberfa estar totalmente ocupada por € texto de advertencia sanitaria®.

103. Uruguay sanciond regulaciones adicional es pertinentes en el afio 2007:

Decreto Presidencial 202/007, que adjuntaba tres imagenes a las que combinaba
con seis leyendas a ser impresas en € 50% de |as &reas pertinentes de todos |os
paguetes de cigarrillos y productos de tabaco, subsiguientemente al Decreto
171/005™.

Decreto dejulio de 2007, que imponia un 22% de Impuesto a Valor Agregado
sobre los productos de tabaco. Anteriormente, |0s productos de tabaco estaban
exentos de este tributo”".

104. Las Demandantes no impugnaron ni impugnan, ninguna de las medidas descriptas en

los pérrafos precedentes’.

105. El 6 de marzo de 2008, el Parlamento de Uruguay adopté laLey 18.256 . Estaley
reafirmabay reforzaba muchas de |as medidas adoptadas en virtud de |os Decretos a los
gue se hace referenciaen los parrafos 102 y 103 supra, lo que incluye la prohibicién de
fumar en lugares cerrados publicos o privados (Art. 3); lalimitacion de la publicidad
retail en puntos de ventay la prohibicién de toda otra forma de publicidad, promocién
y patrocinio de los productos de tabaco incluso en eventos deportivos (Art. 7); y la
prohibicién de ladistribucién irrestricta de los productos de tabaco (Art. 11). LalLey
18.256 autorizaba, asimismo, d MSP aque lleve a cabo la “adopcién de las directrices
[...] sobre el andlisis y la medicion del contenido y las emisiones de productos de tabaco
y lareglamentacion de esos contenidos y emisiones > tales como |a divulgacion dela
informacion relativa alos componentes toxicos, los aditivos y alas emisiones de los

Véase Decreto del Poder Ejecutivo 40/2006 defecha 17 de febrero de 2006 (C-152); Véase asimismo, CM, 1 20;
Alegatos de Apertura de las Demandantes, diapositiva4; RCM, 1 3.115.

® Decreto del Poder Ejecutivo 415/2005 del 20 de octubre de 2005, entrada en vigor e 26 de octubre de 2005 (C-
153). Véase asimismo, CM, 1 20; Alegatos de Apertura de las Demandantes, diapositiva 4.

™ Decreto del Poder Ejecutivo 202/2007 de fecha 20 de junio de 2007 (C-149). Véase asimismo, CM, 1 20;
Alegatos de Apertura de las Demandantes, diapositiva 4.

™ Euromonitor International, Tobacco - Uruguay (agosto de 2010), (R-229), p4g. 2. Véase asimismo, RCM, |
3.118.

2CM, 120, 46; C-CM, Jur, 1 32.

" Ley N.° 18.256 de fecha 6 de marzo de 2008 (C-33). Véase asimismo, SdA, 1 20; Alegatos de Aperturade las
Demandantes, diapositiva4; CM, n. 6; RCM, 11 3.118-3.121.
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productos de tabaco conforme a Articulo 9 del CMCT (Art. 5y 6). Adicionalmente, los

Articulos 1, 2, 8y 9 delalLey 18.256 disponian |o siguiente en sus partes pertinentes:

Articulo 1 (Principio General). Todas las personas tienen derecho al disfrute
del mas alto nivel posible de salud, al mejoramiento en todos |os aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente, asi como a la prevencion, tratamiento
y rehabilitacién de enfermedades, de conformidad con o dispuesto en diversos
convenios, pactos, declaraciones, protocol 0s, y convenciones internacionales
ratificados por ley.

Articulo 2 (Objeto). La presente ley es de orden publico y su objeto es proteger
alos habitantes del pais de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y econémicas del consumo de tabaco y de la exposicién al humo de
tabaco.

Atal efecto, se disponen las medidas tendientes al control del tabaco, a fin de
reducir de manera continua y sustancial la prevalencia de su consumoy la
exposicion al humo del mismo, de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio Marco
de la Organizacion Mundial dela Salud para el Control del Tabaco, ratificado
por laLey N° 17.793, del 16 de julio de 2004.

Articulao 8 (Empaqguetado y etiquetado). - Queda prohibido que en los paquetes
y etiquetas de los productos de tabaco se promocionen |os mismos de manera
falsa, equivoca o engariosa 0 que pueda inducir a error con respecto a sus
caracteristicas, efectos para la salud, riesgos o emisiones.

Asimismo, queda prohibido €l empleo de términos, elementos descriptivos,

mar cas de fabrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan
el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresion de que un determinado
producto de tabaco es menos nocivo que otro. (énfasis agregado)

Articulo 9 (Advertencias sanitarias).- En todos |os paquetes y envases de
productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de |os mismos,
deberan figurar advertencias sanitarias e imagenes o pictogramas, que
describan los efectos nocivos del consumo de tabaco u otros mensajes
apropiados. Tales advertencias y mensajes deberan ser aprobados por €
Ministerio de Salud Publica, seran claros, visibles, legiblesy ocuparan por 1o
menos el 50% (cincuenta por ciento) de las superficies totales principal es
expuestas. Estas advertencias deber&n modificar se periodicamente de acuerdo
alo establecido por la reglamentacion.

Todos |os paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y
etiquetado externos de los mismos, ademas de |as advertencias especificadas en
el inciso anterior, contendran informacion de |a totalidad de |os componentes
de los productos de tabaco y de sus emisiones, de conformidad con o dispuesto
por € Ministerio de Salud Publica.
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106. El 9 dejunio de 2008, el Presidente Vazquez firmo el Decreto 284/008 que regulé la
Ley 18.256 (“Decreto 284 7)™, LosArticulos 6y 12 del Decreto 284 disponen lo

siguiente en su parte pertinente:

Articulo 6 | as compafiias elaboradoras o importadoras deberan presentar
trimestralmente al Ministerio de Salud Publica una declaracién jurada, que
estara dirigida al Programa Nacional para e Control del Tabaco de dicha
Secretaria de Estado, en la que seinformara sobre la presencia de las sustancias
toxicas que establezca el Ministerio de Salud Pdblica. La difusion de la
informacion referida precedentemente se efectuara a través de publicaciones

por la prensa en dos diarios de la capital .

Articulo 12 Se establece en 12 (doce) meses la periodicidad para la rotacion de
las advertencias sanitarias, las cuales deberan ser aprobadas por € Ministerio
de Salud Publica.

Queda prohibido € uso de términos, el ementos descriptivos, marcas de fabrica
0 decomercio, signosfigurativos ode otra clase tales como colores o
combinacion de colores, nimeros o letras, que tengan el efecto directo o
indirecto de crear la falsa impresién de que un determinado producto de tabaco
€S Menos NoCivo que otro.

107. En € presente arbitrgje no seimpugnalaley 18.256 ni el Decreto 284; dichas

disposiciones tampoco fueron impugnados ante los tribunales de Uruguay .

2. LasMedidas Impugnadas
(i) I E | e I I E Py I'I .

1. LaRegulacion
108. El 18 de agosto de 2008, considerando las disposiciones del Articulo 44 dela

Constitucion, el CMCT, laLey 18.256 y €l Decreto 284, el MSP emitio la Ordenanza
514 en la que adoptabala RPU ™, que entré en vigor en el mes de febrero de 2009.

109. LaOrdenanza 514 requeria el uso de pictogramas que consistian en cinco iméagenes

combinadas con cinco declaraciones a ser impresas en € 50% de | as éreas pertinentes

™ Decreto del Poder Ejecutivo 284/008 de fecha 9 de junio de 2008 (C-34). Véase asimismo, SdA, 121; CM, n.
6; RCM, §3.118.

" Accién de Nulidad interpuesta por Abal contra la Ordenanza 514 ante el TCA, 9 de junio de 2009 (“Accion de
Nulidad de Abal sobrela RPU”) (C-41), pag. 3. CM, 1 21.
76 Ordenanza 514 del Ministerio de Salud Publica de fecha 18 de agosto de 2008 (&rdenanza 5147) (C-3y RLA-

7). Véase asimismo, SdA, 124; CM, 123; C-CM, Jur., 120; CR, 1 27; RCM, 13.122.
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(mitad inferior) de todas |as cajetillas de cigarrillos y productos de tabaco”. El Articulo
2 dela Ordenanzarequeriaunaleyendaen el lateral del paguete:

2. Unadelasdos éreaslaterales de las cgjillas de cigarrillos y envases de
productos de tabaco debera ser ocupada en su totalidad por la leyenda: ‘Este

producto contiene nicotina, alquitran y monoxido de carbono’, sin especificar
sus cantidades. [...]

110. El Articulo 3 de la Ordenanza requeria que cada una de las marcas de los productos de
tabaco tuviera una presentacion Unica, prohibiendo asi € uso de multiples
presentaciones (es decir, variantes) de cualquier marcade cigarrillos. Rezaba de la
siguiente manera:

3. Cada marca comercial de los productos de tabaco debera tener una Unica
presentacion, de manera gque queda prohibido el empleo de términos, el ementos
descriptivos, marca de fabrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase,
tales como colores o combinacion de colores, nimeros o letras, que tengan el
efecto directo o indirecto de crear la falsa impresién de que un determinado

producto de tabaco es menos nocivo que otro, variando solamente los
pictogramasy la leyenda de acuerdo al numeral 1° de la presente Ordenanza’®.

111. Envirtud de la Ordenanza 514, las empresas de tabaco sélo podian comercializar una
variante por cada familia de marca. Dichas empresas gozaban de la discrecion de elegir
lavariante que permaneceriaen e mercado. Por giemplo, paralafamiliadelamarca
Marlboro, Philip Morris eligié Marlboro Red. En consecuencia, MarlboroLight” Blue
y Green (Fresh Mint) fueron retirados del mercado.

112. El 1 de septiembre de 2009, €l Ministerio de Salud Publica emitio la Or denanza 466,
la cual replanteabay modificaba, inter alia, €l requisito de la Ordenanza 514 de que

cada marca de productos de tabaco tuviera una sola presentacion, a saber ™:

" Ordenanza 514 (C-3y RLA-7), Art. 1.
8 Ordenanza 514 (C-3y RLA-7), Articulos 2 y 3.
™ Ordenanza 466 del Ministerio de Salud Piblica, 1 de septiembre de 2009 (C-43). La Ordenanza replanteaba,

asimismo, la obligacion de que se dispusiera de una leyenda en el lateral del envase. Los Articulos 2 y 3 rezaban
de lasiguiente forma en su parte pertinente:

2. Establécese que una de las dos caras laterales de las cajillas de cigarrillos y envases

de productos de tabaco debera ser ocupara en su totalidad por la siguiente leyenda:
‘Este producto contiene nicotina, alquitran y monoxido de carbono’, sin especificar sus

cantidades. El texto sera impreso en letras negras sobre fondo blanco.
3. Cada marca comercial de productos de tabaco debera tener una Unica presentacion,

variando solamente las imagenes y leyendas variaran de acuerdo al numeral primero
de la presente Ordenanza [ respecto de los pictogramas].
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113.

114.

Ordenanza 514 (2008) Or denanza 466 (2009)

Cadamarca comerci d d(? I(_JS productos _d,e Cada marca comercial de los productos de tabaco
tabaco debera‘tener una Unica presentacion, deber4 tener una Unica presentacion, deTmarmera—
de manera que queda prohibido el empleo de que-quma-pmhrbrdn—el—a'mfec—de-taﬂms
términos, elementos descriptivos, marca de d'msdmrpﬂmmamdeﬁbm—
fabrica o de comercio, signos figurativos o de TErCrOSgNOS Tt YOS T e Otrarchasetetes
otra clase, tales como colores o combinacion mmmmm
de colores, nimeros o |efras, que tengan el U'renarquetmgarrel'ef'a:to'checto'mﬂdrrecto-
efecto directo o indirecto de crear lafdsa decrear!a‘fafm‘nmn‘rde‘quemtetamaﬁo
impresion de que un determinado producto de ProdCtote e eS TTeNOS T O Otro—
tabaco es menos nocivo que otro, variando |\ 4o solamente los pictogramas y 1a leyenda
solamente los pictogramasy laleyenda de o

0 de acuerdo a numeral 1 de la presente
acuerdo a numeral 1 de la presente [ 4o anon
Ordenanza.

2. El Proceso para Adoptar la Regulacion de la Presentacion Unica

L as Partes no tiene una posicién comun, con respecto a proceso que derivéo en la
adopcion de la RPU. Segun las Demandantes, con una preparacion minima y
especificamente sin ningun estudio minucioso y significativo, la Demandada concibié
la RPU simplemente porque &l Dr. Abascal, Director del Programa para el Control del
Tabaco del M SP, habia observado que los clientes de un comercio recibian paquetes de
Marlboro Gold cuando habian solicitado cigarrillos Marlboro “Light”, y, en
consecuencia, é solo y personalmente se encargd de laredaccion de laregulacion®. La
Demandada sostiene que la RPU fue adoptada conforme a mismo proceso deliberativo
gue tuvieron otras medidas relativas al control del tabaco, y rechazala alegacion de las
Demandantes respecto de que su adopcién se fundara en una Gnica “ visitaaun
comercio  por parte de un funcionario de la salud publica, o que fuera adoptada de
formaunilateral por un tnico funcionario de gobierno sin la deliberacion pertinente .
[ Traduccion del Tribunal]

De acuerdo al recuento del Dr. Abascal, después de la entrada en vigor de laLey 18.254,

el Programa para el Control del Tabaco, en consulta con la Comisién Asesora,

8 CR, 1 44; Declaracion Testimonial de Nicolas Herreradel 28 de férero de 2014 (“Declaracion deHerreral”
(CWS-6), 111 3-4; véase asimismo, Segunda Declaracion Testimonia de Nicolas Herrera de fecha 26 de marzo de
2015 (“Declaracion de Herrerall”) (CWS.19), 41 4-5; Véase asimismo, CR, f 52-54.

8RR, 13.83, quecitael CR, § |.A.2.a, pag. 20.

®RR, 13.83, quecitael CR, § .A.2.a, p4g. 20; véase asimismo RR, 11 3.85-3.87; Declaracion de Abascal |
(RWS-1), 1 10; Declaracién Testimonial del Dr. Jorge Basso Garrido, 11 de septiembre de 2015 (“ peclaracién

de Basso”) (RWS-4); Declaracion Testimonial de la Dra. Ana Lorenzo, 18 de septiembre de 2015 (“Declaracién

deLorenzo”) (RWS-6’2; Declaracion Testimonial de la Srta. Amanda Sica de fecha 14 de septiembre de 2015
(“Declaracién de Sica ) (RWS.5),
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consideraron los requisitos tanto del empaquetado sencillo o plano como de la
presentacion Unica como medidas tendiente a (a) implementar en profundidad las
disposiciones del Articulo 11 del CMCT; y (b) contrarrestar laintencion de las empresas
de tabaco de eludir, por medio del uso de variantes de marcas, las prohibiciones del afo
2005 sobre descripciones tales como “/ight” con e propdsito de mantener la percepcion
de que una variante de marca era menos perjudicial queotra ®. LaComisién Asesora
decidio que “Uruguay no estaba listo para adoptar el empaguetado pland’ y “se optd por
la presentacion tnica ™. El Sr. Jorge Basso, €l por entonces director de la Direccién
Nacional de Salud, le solicité a Dr. Abascal que presentara una propuesta preliminar a

estos efectos en la siguiente regulacion en materia de envases de productos de tabaco™.

115. El 8 dejulio de 2008, |os representantes de Abal se reunieron con e Dr. Abascal para
“analizar los detalles relativos al Decreto 284”  De acuerdo con e recuento de Abal,

s 66

durante lareunion e Dr. Abascal explicd “su interpretacion general sppre |a regulacion
de implementacion, que incluialo que él consideralarelacion entre los descriptores y
los colores”®® [Traduccién del Tribunal], pero no mencioné la posibilidad de requerir

una presentacion Gnica para todas las marcas®”.

116. El 25 dejulio de 2008, el Abogado Rodolfo Becerra de la Direccion General de Salud
del MSP envié un borrador de ordenanza a Programa para el Control del Tabaco en la
gue se le informaba a éste Ultimo que agregara los pictogramas y |as descripciones que
debian incorporarse en las cgjetillas de cigarrillos en virtud del Articulo 1 dela

Ordenanza®®. Dicho borrador no contemplaba el requisito de la presentacion tnica®.

117. El 28 dejulio de 2008, el borrador de la Ordenanza fue remitidaalaDivision de Salud

de la Poblacion por parte del Programa para el Control del Tabaco. Lanuevaversion

8 Declaracion de Abascal | (RWS-1), 11 10; véase asimismo, Declaracion de Lorenzo (RWS-6), 1 13.
8 Declaracion de Abascal | (RWS-1), 1 10.
& Declaracion de Basso (RWS-004), 1 10; Declaracion de Lorenzo (RWS-6), 1 16.

8 Actualizacion Regulatoria, Philip Morris Latin America and Canada Inc., julio de 2008 (C-488), pag.5.
Adicionamente, e 24 dejulio de 2008, BAT le inform6 alos representantes de Aba que el M SP consideraba

permitir un disefio por marca como reaccion ante laintencion de |las empresas de tabaco de eludir |as prohibiciones
relativas a la utilizacion de combinaciones de colores, letras y otras opciones graficas “que hagan parecer que un

producto es menos nocivo que otro”. \/gase el correo electrénico enviado por Javier Ortiz para Chris Dilley, 24
dejulio de 2008 (C-343).
8 Declaracion de Dilley 1, 1 6.
8 Expediente Administrativo del Ministerio de Salud relativo ala Ordenanza 514 (C-334) pag. UGY 001807.
89 | i,
Ibid.
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preliminar hacia referencia de forma expresaa Articulo 8 delaLey 18.256 (que
menciona la prohibicion del uso de términosy elementos descriptivos, entre otros, que
tengan el efecto de crear una falsaimpresién que un producto de tabaco es menos nocivo
que otro), y contenia un nuevo Articulo 3, por el que se estableciala RPU®. Asimismo,
laversion preliminar contemplaba los pictogramas requeridos.

118. El 30 dejulio de 2008, la Division de Salud de la Poblacién envio la version preliminar
alaDireccion General de Salud. El 31 de julio de 2008, €l abogado Rodolfo Becerra,

delaDireccién Genera de Salud, presento la nueva version de la propuesta a

consideracion de la Direccion”™.

119. El 1 deagosto de 2008, €l Dr. Jorge Basso, Director de la Direccion Nacional de Salud,
reenvié e borrador a Departamento de Secretaria y Acuerdos de la Division Juridico
Notarial que contenia una nota manuscrita que debia agregarse al Articulo 3 afin de

prohibir |os e ementos descriptivos o |os 81gn0s “tales como colores, combinaciones de

colores, numeros o letras”92,

120. Uruguay adopto la Ordenanza 514 el 18 de agosto de 2008, que contaba con la
aprobacién de la Ministra de Salud Publica (Srta. Maria Julia Mufioz) y lafirmadel
Director del Departamento de Secretaria y Acuerdos™.

(ii) LaRegulacian del 80/30
1. LaRegulacion

121. El 15 dejunio de 2009 se sanciono el Decreto del Poder Ejecutivo 287/009. Entré en
vigor € 22 de diciembre de 2009. El Articulo 1 disponia el aumento del tamario de las
advertencias sanitarias a ser incluidos en la parte inferior de cada uno de los laterales
principales de cada cgjetilla de cigarrillos, de un 50 aun 80 por ciento, como seindica

a continuacion:

Disponese que las advertencias sanitarias a ser utilizadas en los envases de
productos de tabaco, que incluyen imagenes y/o pictogramasy leyendas,
deberan ocupar € 80% (ochenta por ciento) inferior de ambas caras principales

% |bid., pag. UGY 001810-1812.

% |bid., pAg. UGY001822. Véase la nota manuscrita que reza: “  con la formulacion que antecede pase a
consideracion de la Direccion™

°2 | bid., pag. UGY 001822-1825.
% |bid., pag. UGY 0001838.



122.

123.

124,

125.

detoda cajilla de cigarrillosy en general en todos |os paquetes y envases de
productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado de similar

caracteristica®.

Como consecuencia de lamedida, |as empresas de tabaco se vieron obligadas a limitar
la presentacion de sus respectivas marcas en € restante 20% de la parte anterior y de la

parte posterior del envoltorio.

El 1 de septiembre de 2009, la Or denanza 466 del M SP replanted en su Articulo 1 €
requisito de que un 80% de los envoltorios de |os productos de tabaco deberian estar

destinado a las advertencias sanitarias, como se indica a continuacion®:

Por medio de la presente, se establece que |os pictogramas a utilizarse en los
envases de productos de tabaco se definen en seis (6) imagenes combinadas con
las correspondientes leyendas [ parte anterior y posterior] que deberan ser
estampadas en el 80% (ochenta por ciento) inferior de ambas caras principales

detoda cajilla de cigarrillos, y, en general, en los paquetes y envases de
productos de tabaco’[ . ].

2. El Proceso para adoptar la Regulacion del 80/80

Deformasimilar alaRPU, las Partes presentaron distintos relatos sobre el proceso que

derivé en la adopcion de la Regulacion del 80/80.

L as Demandantes sostienen que la Regulacion del 80/80 fue el resultado de una decision
cuyo objeto era penaizar aMailhos por evadir la RPU por medio de laincorporacion

de las denominadas “marcas de coartada . Con anterioridad alaintroduccion de la RPU,
Mailhos, € principal competidor de Abal, identifico sus marcas con la etiqueta
“Coronado”, Con posterioridad ala entrada en vigor de la RPU, Mailhos adoptd
cajetillas con los colores y disefios de la misma linea quela ex marca “Coronado” pero,
deformaostensible, bgjo mar ~ cas diferentes, principalmente “Madison” (plata) y
“Ocean” (azul). Sin embargo, era evidente para todos que €llas pertenecian alamisma
familia de productos, y como tales, constituian “coartadas *®. Por su parte, la

Demandada a ega que la Regulacion del 80/80 fue concebida en la oficinadel Presidente

% Decreto del Poder Ejecutivo 287/009 de fecha 5 de junio de 2009 (C-4); Art. 1. Véase asimismo, Decisién sobre
Jurisdiccion, 1 4; C-CM, Jur., 1 33; CM, 144, CR, 1158; RCM, 1 3.123.

% Ordenanza 466 del Ministerio de Salud Publica, 1 de septiembre de 2009 (C-43). Véase asimismo CM, 11 21,
28, 44; CR, n. 246.

% CR, 11 68-73. Las Demandantes citan que los documentos internos mencionan, aparte de los documentos que

se presentan infra, ladeclaracién del Dr. Abascal en unaentrevistaradial en €l afio 2009, y las comunicaciones
internas de las Demandantes. “Acusaciones a tabacalera”, Radio el Espectador 7 de abril de 2009, (C.277).
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de laRepublicaen losinicios de la decisién de Uruguay de adoptar medidas de control
adicionales para dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a CMCT y sus

directrices”’.

126. El 3 deabril de 2009, €l Dr. Abascal perteneciente al Programa parael Control del
Tabaco envié unanotaalaDireccion General de Salud en la que expresaba su

preocupaci on sobre el uso de las marcas de coartada por parte de Mailhos:

Desde € 31 de mayo del afio 2005, cuando se promulgd el decreto que prohibia
los términos engafiosos y que fuera posteriormente recogido en la Ley 18.256,
se ha tratado en forma reiterada de eludir el cumplimiento de las disposiciones
legales, y que, ante cada medida que trata de corregir la situacion, se pretende
nuevamente no cumplir con las referidas disposiciones, este Programa entiende
gue se deberia considerar ampliar los pictogramasy las leyendas al 90% de
ambas caras principales, como lo habilita expresamente € Articulo 9 dela Ley
18.256 cuando expresa [t]ales advertencias y mensajes deberan ser aprobados
por & Ministerio de Salud Publica, serén claros, visibles, legiblesy ocuparan
por lo menos e 50% (cincuenta por ciento) de las superficies totales principales
expuestas’ .

127. El 16 de abril de 2009, € Abogado Becerra remitio una opinion consultivaala Direccion
General de Salud en la que seinformaba ala Direccion sobre la propuesta del Programa
parael Control del Tabaco de aumentar las advertencias sanitarias a 90% y en la que se
hacia referenciaa supuesto incumplimiento por parte de Mailhos respecto de la RPU.
También sugiri6 la adopcién de un empaguetado sencillo o plano como alternativa®™.

128. El 15 de abril de 2009, & Sr. Eduardo Bianco, miembro de la Comision Asesora, se
reunio con € Presidente Vazquez para discutir |os pasos a seguir por Uruguay respecto
de las medidas de control del tabaco. En virtud del informe concurrente del Dr. Bianco
sobre lareunion, € Presidente aprobo su sugerencia de aumentar |as advertencias

sanitarias en la medida en que resultara legalmente factible. Esto debia ser

“ RR, 11 4.10-4.11; RCM, 11 5.60-5.65. Correo electrénico enviado por Eduardo Bianco alaMinistra Maria Julia
Mufioz & €l Director General Jorge Basso, Ministerio de Salud Publica, 2 de diciembre de 2007, (R-383) Bates
N.° UGY0000325; E. Bianco, La Implantacién del Convenio Marco: El papel de la sociedad civil, VIII Congreso
de Prevencion y Tratamiento del Tabaguismo, 19 de febrero de 2009 (R-389) Bates N.° UGY 0002092.

% Cartade Dr. Abascal dirigidaa Director General del MSP, 3 de abril de 2009 (C-338), pag.7.
% |bid., pag.11 (texto en idioma espafiol) (R-377).
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implementado por e MSP parad afio 2010 *®. La documentacion pertinente no hace

referencia alguna ala supuesta violacion de la RPU por parte de Mailhos.

129. Lostestigos de la Demandada declaran que, algun tiempo después, el Presidente impul so
y autorizd al MSP aincrementar el tamafio de las etiquetas de advertencia. Luego, €
Programapara el Control del Tabaco solicitdé ala Comisidén Asesora unaopinion acerca
del tamafio apropiado de las advertencias. La Comision Asesora concluy6 que resultaba
apropiado que las advertencias cubrieran € 80% de ambas caras, y presento su
recomendacion a MSP através del Programa parael Control del Tabaco ™. Unavez
presentado alos niveles consultivos necesarios del MSP, el Decreto fue reenviado ala
oficinadel Presidente para su revision y aprobacion. El Decreto fue firmado por el
Presidentey el Gabinete de Ministros el 15 dejulio de 2009'%,

130. En e mes de mayo de 2009, los representantes de PMI se reunieron con los
representantes del Programa para el Control del Tabaco y la Comision Asesora. De
acuerdo con € relato contemporaneo de los representantes de PMI, el Dr. Abascal
sugiri6 durante la reunion que la medida adoptada por € Presidente “podria haber sido
motivada para sancionar a Mailhos”1% [Traduccién del Tribunal]. Tanto el Dr. Abascal
como €l Dr. Lorenzo, que también estaban presentes en lareunion, rechazan la

caracterizacion de la conversacion'®,

131. El 30 dejunio de 2009, € Director de la Direccion General de Salud archivo lanotaa
la que se hace referenciaen € parrafo 126 supra, junto con una nota en la que se
explicaba que | as advertencias sanitarias habian sido previamente incrementadas por

Decreto'®. El Dr. Abascal declara que “nj mi Memorando ni larecomendacién que ahi

190 Carta enviada por E. Bianco, Centro de Investigacion para la Epidemia de Tabaguismo en Uruguay (CIET), al
Presidente Tabaré Vasquez, 16 de abril de 2009, y correo electrénico que envia dicha documentacion (R-208)

pag. 5.
101 Declaracion Testimonial del Dr. Eduardo Bianco, 15 de septiembre de 2014 (§eclaracion de Bianco’) (RWS-

2), 11 16-20; Declaracion de Abascal | (RWS-1), 11 16-18; Declaracion de Mufioz (RWS-3), 11 20-22.
192 Declaracion de Mufioz (RWS-3), 1 22.

193 Correo electronico enviado por Federico Gey a Javier Ortiz, 3 de junio de 2009 (C-339); Correo electrénico
enviado por Federico Gey a Javier Ortiz, 13 dejulio de 2009 (C-340).

104 Declaracion de Lorenzo (RWS-6), 1] 25; Declaracion de Abascal 11 (RWS-7), 1 25.

195 Carta enviada por el Dr. Abascal al Director General del Ministerio de Salud Piblica, 3 de abril de 2009 (C-
338), pég.7; véase asimismo, Declaracién de Basso, 1 16; Declaracion de Abascal |1 (RWS-7), 123.

37



seincorporaba, ni mis propias declaraciones afectaron la decision de aumentar las

advertencias sanitarias.*®.

132. La prueba documental presentada por ambas Partes indica que la decisién de
incrementar el tamafio de |los niveles de |las advertencias sanitarias era unainiciativa

llevada a cabo conforme alas instrucciones de la Oficinadel Presidente’®’.

C. Losefectos alegados de las Medidas mpugnadas

133. Los efectos adversos del consumo de tabaco parala salud no son materia de controversia
ante e Tribunal '%. En redlidad, el desacuerdo radica en la determinacion de si el uso
y/o laprevalencia del consumo de tabaco ha aumentado, permanecido constante o
disminuido en Uruguay como resultado de la RPU y/o de la Regulacion del 80/80 1.

Asimismo, las Partes disienten en la determinacion de si 1as Medidas |mpugnadas han

incentivado alos consumidores a dirigirse a mercado ilicito/irregular*™.

134. Por consiguiente, la presente Seccidn sintetiza el entendimiento del Tribunal respecto
delacondicion del consumo de tabaco, € comercio ilegal y la competencia de mercado
en laindustria del tabaco para el periodo pertinente, conforme ala prueba documental

gue obraen el expediente.
a Lautilizacion del tabaco en Uruguay con anterioridad y posterioridad alas
Medidas | mpugnadas

135. Las Partes coinciden en dos cuestiones relativas ala evaluacion del consumo de tabaco.

En primer lugar, concuerdan en que es dificil establecer cualquier correlacion entre una

106 \/éase Declaracion de Abascal 11 (RWS-7), 1 23.

107 \/¢ase el correo electrénico enviado por Federico Gey a Javier Ortiz, 3 de junio de 2009 (C-339) (que sefialaba
que el Dr. Abascal habia explicado que la propuesta de aumentar las advertencias sanitarias no habia provenido
de su oficina, que eraunainiciativa Presidencial y que PMI habia confirmado por medio de la agencia de prensa
gue los asesores del Presidente eran los encargados de hacer el anuncio en los medios de prensa nacionales
respecto del potencial incremento). Véase asimismo “Encuesta gigante sobre tabaquismo”, El Pais, 31 de mayo
de 2009 (C-136), pag. 2. Véase asimismo Ministerio de Salud Publica de Uruguay Commitment to the Health of
the Population: Strengthening the Anti-Tobacco Campaign, 1 de junio de 2009 (R-37), pég. 2.

108 CR, 1130; RCM, 111 3.1-3.65, 4.1-4.59; Véase asimismo, Alegatos de Apertura de las Demandantes, que rezan
lo siguiente: “Por muchos afios PMI publicamente ha descripto los efectos adversos para la salud del
tabagquismo. Respetamos la necesidad de normasescritas. PMI entiende las preocupaciones de la
comunidad sanitaria acerca del tabaco”. Tr. Dia 1, 40:15 . 19: Informe del Dr. Jonathan M. Samet, 10 de octubre
de 2014 (REX-1); David M. Burns, M.D., Informe sobre Dennis Deshaies, 21 de octubre de 2013, presentado en
Deshaies c. R.J Reynolds Tobacco Co., Caso N.° 3:09-cv-11080-WGY-JBT (M.D. Fla)) (RE-277).

109 \/gase, por gjemplo, CR, 11 82-86 y RCM, {1 5.5-5.14.
10 CR, 11 87-96.
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medida de control de tabaco particular y la conducta general delos consumidores .

Ciertas politicas de control especificas no pueden considerarse de forma aislada respecto
de las otras estrategias que constituyen la base del programa de control del Estado, ni de
las condiciones socio-econdmicas generales. En segundo lugar, es necesario que pase €
tiempo antes que los efectos de las politicas de control del tabaco sean claramente

perceptibles.

136. En € periodo comprendido entre los afios 1998 y 2006, |a prevalenciadel consumo de
tabaco en los adultos permanecia arededor del 32%2. No obstante, la prueba
documental sugiere que & uso del tabaco en Uruguay ha disminuido en la tltima
década*®. De acuerdo con el Proyecto Internacional de Evaluacion de Politicas de
Control del Tabaco del afio 2014 (I TC”, por sus siglas en inglés), latasa de prevalencia
del consumo de tabaco descendi6 a 25% en el afio 2009 **y luego a 23,5% en € afio
20115, Los datos oficides del Centro de Investigaciéon para la Epidemia de
Tabaquismo (“CIET") indicaron que la prevalencia del consumo de tabaco en Uruguay
ha descendido anivelesinferiores al 20% en el afio 2012 *° y harondado el 19% en el
afio 2013"".

137. Otros estudios han indicado que la proporcion de mujeres embarazadas en Uruguay que

ha dejado de fumar en el transcurso del tercer trimestre aumento significativamente del

1 CR, 1197-98; RCM, 1 6.18.

12 GATS Uruguay 2009 (R-233), pag. 21.
113 En este sentido, Euromonitor, una agencia de control de la industria, indica que “I]a estricta legislacion de

Uruguay que prohibe fumar en areas publicas, la prohibicion total relativa ala publicidad y a patrocinio de eventos
deportivosy culturales junto con las crudas advertencias en |os paguetes de cigarrillos y en otros envases de
productos de tabaco han contribuido a la aceleracion de las tasas de disminucién de la prevalencia del consumo

de tabaco a partir del afio 2005”. Euromonitor International, Tobacco in Uruguay, octubre de 2014

(“Euromonitor 20147, (C-373), pag. 4; véase asimismoEuromonitor 2009, pag. 1 (“[P]or tercer afio consecutivo
el mercado de tabaco en Uruguay ha registrado un marcado descenso”). (R-215). [Traduccién del Tribunal]

14 \/éase Proyecto Internacional de Evaluacion de Politicas de Control del Tabaco (ITC), ITC Uruguay National
Report: Findings from the Wave 1 to 4 Surveys (20062012), agosto de 2014, (“ TC 2014”) (R-313) pag. 20, que
cita GATS Uruguay 2009 (R-233) pag.42. Laencuesta fue llevada a cabo, junto con otras, con €l auspicio de la
OPS/OMSYy € Centro parael Control y la Prevencion de Enfermedades de los Estados Unidos desde el 19 de
octubre de 2009 hasta €l 4 de diciembre de 2009]; véase asimismo, Euromonitor International, Tobacco in
Uruguay octubre de 2012 (* Eyromonitor 20127) (R-417), pag.4, en referencia ala encuesta GATS Uruguay
2009 (R-233).

151 TC 2014 (R-313), pég. 20, que citaa Instituto Nacional de Estadisticas respecto de la Encuesta Continua de
Hogares, 2001.

116 \/gase Euromonitor International, Tobacco in Uruguay octubre de 2013 (“Euromonitor 2013”) (C-121) péags.
1, 3, enreferenciaalos datos oficiales del CIET.

17 v/éase Euromonitor 2014 (C-373), pég. 1, en referenciaalos datos oficiales del CIET.
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15% al 42% entre los afios 2007 y 2012 '8, Los estudios plantean que “la campaa de

control del tabaco, considerada en su conjunto, fue, en realidad, responsable del marcado
incremento de las tasas de abandono” [Traduccién del Tribunal]

138. Respecto de los fumadores jévenes, en € afio 2007 el 23,2% de |os adolescentes entre
13y 15 afios de edad utilizaban productos de tabacd™. A partir del afio 2009, la mayoria
de los fumadores j6venes comenzaban a consumir tabaco ala edad de 16 **. Dentro de
los fumadores jovenes, & consumo femenino pareciera superar a consumo
masculino™. En el 2009, e 18,4% de | os estudiantes de la escuela secundaria eran
fumadores habituales, que correspondiaa 21,1% paralas mujeresy e 15,5% paralos
hombres. En el 2011, la prevalencia habia descendido al 14,1% paralas mujeresy al

11,9% para los hombres respecto de |os estudiantes de |a escuela secundaria?.

139. Asimismo, las partes disienten respecto de si laforma correcta para determinar €l efecto
de las Medidas Impugnadas en la salud de la poblacion de Uruguay radicaen la
prevalencia del tabaquismo (es decir, €l porcentaje de la poblacion fumadora) o en el

consumo de tabaco (la cantidad de cigarrillos consumidos) ',

140. El Tribunal subraya que Euromonitor, la compafiia de investigacion de mercado en la
que se basan ampliamente las Demandantes  '?°, hace referenciaalas cifras dela
“prevalenciadel tabaquismo” en lugar de @ volumen genera de ventas para evaluar el

estado del uso del tabaco en Uruguay '?°. Estos informes, que fueran incluidos en el

18 Harris JE, Balsa Al, Triunfo P., Tobacco control campaign in Uruguay: Impact on smoking cessation during
pregnancy and Birth Weight, National Bureau of Economic Research. Working Paper 19878. Cambridge MA
(enero 2014) (R-287), pags. 12, 24; véase asimismo, Escritos Amicus de la OPS, 1 90.

119 v/éase Harris J.E. (R-287), pég. 24.

120 Escritos Amicus de la OPS, ] 25 (que citala Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jovenes del afio 2007
(EMTJ), Uruguay, Hoja de Hechos, (edades entre 13 y 15 afos)). Véase asimismo Organizacién Panamericana de
laSalud (OPS) y la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), Informe sobre Control de Tabaco paralaRegion
de las Américas (2013) (R-267), pag. 59.

21 GATS Uruguay 2009 (R-233) pég. 16.

122 En virtud de la Encuesta GATS del afio 2009, esto podria ser el resultado de |as estrategias de las compafiias
de tabaco cuyas publicidades hacen hincapié en las mujeres jovenes, vinculando de formadeliberada el acto de
fumar con una mayor independencia e igualdad de género. (R-233), pag. 55.

1231 TC 2014 (R-313), pég. 20.

124 CR 199; RCM, 1 6.15.

125 éase CR 11 82-86; 91-92.

126 \/éase, por gjemplo, Euromonitor International, Tobacco in Uruguay, informes anuales, septiembre de 2008
(“Euromonitor 2008”) (C-120), pags. 1-2; septiembre de 2009 (R-215), p4g. 2; agosto de 2010 (R-229), pag. 3;
Euromonitor International, Tobacco in Uruguay » agosto de 2011 (*  Eyromonitor 2011 ”) (R -412), pag.4;

Euromonitor 2012 (R-417), pég. 4 (véase asimismdag. 1 considerando que “el afio 2011 concluyo con la realidad
indiscutida que, a pesar de todas las medidas de gobierno para luchar contra [...] el consumo de cigarrillos, la
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expediente con respecto alos periodos comprendidos entre |os afios 2008 a 2015 tanto
por las Demandantes como por la Demandada, confirman ladisminucion de la
prevalencia del tabaguismo en Uruguay **’. Particularmente, el informe del afio 2014

indicalo siguiente:

Deacuerdo con € [...] CIET, la prevalencia del tabaquismo en Uruguay
mantiene su ritmo decreciente, y en el afio 2013 se ubico en un valor cercano al
19%. Las medidas restrictivas que impusieron una presion creciente en la
industriay en los fumadores a partir de la entrada en vigor de las primeras
prohibiciones en € afio 2005 resultaron en una reduccion significativa de la
cantidad total de fumadores, especial mente entre los afios 2008 y 2012. Sn
embargo, las tasas que indican la reduccién de la prevalencia tienen una
aceleracion significativamente superior a la disminucién del volumen de ventas
durante el periodo derevision, lo que significa que aquellos que aiin fuman o
hacen de forma mas intensiva o, al menos, adquieren una mayor cantidad de
cigarrillos?®. [Traduccion del Tribunal]

141. El expediente demuestra también que Uruguay ha recibido un respaldo considerable de
la comunidad internacional en temas de saud publica respecto de las Medidas

Impugnadas, |o que incluyelaOM S, |a OPS™®, |os Estados Miembro del Mercosul™,

132

y € sector privado™. Por gemplo, |la OPS explicalo siguiente:

reduccion de la presién impositivay las buenas condiciones econdémicas preval ecientes en el pais se combinaron

para generar el primer volumen positivo de crecimiento @l mercado de cigarrillos en muchos afios”); Euromonitor
2013 (C-121), pags. 1-3 (considerando que “la prevalencia del tabaquismo declin[0] pronunciadamente desde el

afio 20097 y que las “medidas restrictivas que impusieron una presion creciente en la industiay en los fumadores

desde que |as primeras entraron en vigor en el afio 2005 han derivado en una reduccion significativa de la cantidad
total de fumadores, especialmente desde el afio 2009™); Euromonitor 2014 (C  -373), p4g. 4; Euromonitor 2015

(AG-49), pag. 4. [Traduccion del Tribunal]

127 | d. No obstante, los datos proporcionados en estos informes son inconsistentes. Por gjemplo, las cifras reales

de la prevalencia del tabaguismo paralos afios 2008 y 2009 tal como se reflejan en el informe del afio 2010 (R-
229), son diferentes a las cifras de esos mismos afios (2008, 2009) tal como se reflejan en el informe del afio 2014
(C-373). De manera similar, lacifra de prevalenciadel tabaco para el afio 2011 es distinta segiin se mire €l informe
del afio 2012 (R-417) o del afio 2015 (AG-49).

128 Eyromonitor 2014 (C-373), pég. 1.

129 \/¢anse Escritos Amicus de la OMS, 1 90. Véase asimismo, Organizacion Mundial dela Salud sesion N. ° 62
del Comité Regional y Organizacién Panamericana de la Salud Consgjo Directivo N. © 50, Resolucién CD50.R6
adoptada respecto del Fortalecimiento de la Capacidad de |os Estados Miembros para Implementar las
Disposicionesy Directrices del Convenio Marco dela OMSpara e Control de Tabaco, 29 de septiembre de 2010
(R-230) (respaldando la RPU); Memorando de Entendimiento entre la Secretaria del Convenio Marco delaOMS
parael Control de Tabaco y €l Ministerio de Salud Publica de Uruguay, 21 de mayo de 2014, (R-301-bis) (lo que
demuestra el respaldo de la Secretaria del CMCT parala creacion del Centro de Cooperacion Internacional para

el Control del Tabaco (CCICT) en el ambito del Ministerio de Salud Publica).

130 \/¢ase Escrito Amicus de la OPS, 1 99; Véase asimismo, Organizacion Panamericana de la Salud (OPS),
“Director Carissa Etienne’s Presentation on Topacco Control: ‘PAHO commits itself to continue supporting the
leader ship path that the country has taken”, 2 de mayo de 2014 (R-300).

31 Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Miembro del MERCOSUR (29 de julio de 2014) (R-
311).

132 “Bloomberg philanthropies Honors Uruguay's Efforts To Fight Big Tobacco”, PR Newswire (22 de marzo de
2012), Bates N.° UGY 0003430 (R-415).
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[U]na evaluacion del impacto de las politicas nacionales de control del tabaco
relativa a tres dimensiones del uso del tabaco en Uruguay (por consumo por
persona, prevalencia adolescente, y prevalencia adulta) demuestra reducciones
consistentes en € habito de fumar en Uruguay desde que € paisiniciara un
programa integral de control en el afio 2005, [Traduccién del Tribunal]

142. El Proyecto Internaciona de Evaluacion de Politicas de Control del Tabaco evalUael
impacto de laRPU y de la Regulacion del 80/80 como se indica a continuaci on:

El porcentaje de fumadores que informaron que las etiquetas de advertencia en
los paquetes de cigarrillos constituian una razon para considerar el abandono
del tabaco se incrementd desde un 25% en el periodo comprendido entre los
afios 2008-2009 (cuando las advertencias eran simbolicas y cubrian silo e 50%
del anverso y reverso de las cajillas) hasta un 31% en el periodo comprendido
entre los afios 2010-2011 y en un 30% en el afio 2012 (cuando las imagenes
eran mas graficasy cubrian el 80% del anverso y reverso de las cgjillas).
Adicionalmente, se redujo la brecha de los fumadores que desconocian la
relacion entre los accidentes cerebro vascular y la impotencia como efectos del
habito de fumar, una vez que se introdujeron las advertencias sanitarias en
forma de pictogramas que abordaban especificamente estos efectos sobre la
salud.

La Encuesta I TC Uruguay proporciona una prueba modesta del impacto
positivo de la politica de la presentacion Unica. El porcentaje de fumadores que
tenia la falsa creencia de que loscigarrillo s “light” (ligeros) eran menos
perjudiciales que los cigarrillos comunes descendid del 29% antes de la politica
de la presentacion Unica al 15% después de la entrada en vigor de dicha
politica. No obstante, en el afio 2012, el 29% de los fumadores indicaron que su
marca actual es"ligero", "suave" o de "bajo contenido de alquitran" y la
mayoria de ellos (el 91%) considera que, a pesar de que Uruguay implementara
la politica de la presentacion Unica, esos mismos cigarrillos se venden bajo
nombres diferentes™. [Traduccion del Tribunal]

143. El Informe dela Encuestal TC del afio 2012 dice lo siguiente:

[L]a efectividad de las advertencias permanecio inalterable o disminuyo
ligeramente [ ...] después de que las advertencias se modificaran para constituir
un conjunto Mas pequefio de mayor cantidad de iméagenes simbolicas en e afo

138 Egcritos Amicus de la OPS, 189 (que citaa Abascal W., Esteves E., GojaB., Gonzale MoraF., Lorenzo A.,
SicaA., Triunfo P., Harris JE. Tobacco Control Campaign In Uruguay: A Population Based Trend Analysis,
Lancet, Tomo 380, 3 de noviembre de 2012).

134 17C 2014 (R-313), pég. 5, véase asimismo, Escrito Amicus de la OPS, 1 87-88. La confiabilidad del proyecto
de Evaluacion ITC es materia de controversia por parte de las Demandantes ya que sostienen que no estudio el
comportamiento real de los consumidores (es decir, si 1os consumidores realmente abandonan el habito de fumar),
y en su lugar hizo hincapié en lo que consideraban los fumadores o en lo que ellostienden a considerar. CR, 1 98.
El Proyecto Internacional de Evaluacion de Paliticas de Control del Tabaco (ITC) es una colaboracion
internacional de investigacion integrada por 23 paises dentro de los cual es se encuentran Alemania, Australia,
Brasil, Canadd, Estados Unidos, Francia, India, los Paises Bajosy el Reino Unido, entre otros. La Encuesta | TC
Uruguay es una encuesta nacional llevada a cabo por investigadores del Departamento de Sociologia de la
Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, del Centro de Investigacion parala Epidemia de Tabaguismo
(CIET), y ddl Instituto Nacional de Salud Publica de México - Universidad de Carolina del Sur en colaboracion
con €l equipo del Proyecto ITC de Uruguay con sede en la Universidad de Waterloo en Canada. ITC 2014 (R-
373), pég. 16.
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2008, cubriendo el 50% de los paquetes. En la Etapa 3, luego de la
implementacion de una advertencia mas grande y gréfica que cubria el 80% del
paquete, la efectividad de la advertencia aumentd hasta alcanzar niveles
superiores a los obtenidos en la Etapa 1, o que demuestra gque las imagenes
mas grandes y gréaficas con mensajes claros en materia de salud resultan mas
efectivas que las advertencias més pequefias y abstractas **°. [Traduccion del
Tribunal]

b. Lasinversionesdelas Demandantesy la competencia de mercado con anterioridad
y posterioridad a las M edidas | mpugnadas

144. No es materia de controversia que, con posterioridad ala entrada en vigor de la RPU,

145.

146.

147.

Abal elimind siete de sus trece variantes (es decir, Marlboro Gold, Marlboro Blue,
Marlboro Green (Fresh Mint), Fiesta Blue, Fiesta 50/50, Phillip Morris Blue, y
Premier).

El grafico que se exhibe a continuacion presentado por las Demandantes en sus escritos,
ilustra la cantidad de marcas de familias pertenecientes a las Demandantes que
originamente se comercializaban en Uruguay, y las variantes que fueron retiradas del

mercado®.

Marlboro
Brand

-
Premier

Brand

Galaxy
Brand

A
3

Casino
Brand

]

Lo
ey

%% e

L as variantes eliminadas representan aproximadamente el 20% de las ventas de Abal en
el pais®’.

A fines del afio 2009, y con posterioridad ala entrada en vigor de laRPU y ala adopcion
de laRegulacion del 80/80 - pero con anterioridad a su entrada en vigor el 22 de

35 proyecto I nternacional de Evaluacion de Politicas de Control del Tabaco, I TC Uruguay National Report:
Findings from the Wave 1 to 3 Surveys (20062011) (agosto de 2012), (‘|TC 2012") (C-313) pag. 39. De acuerdo
con Euromonitor, "el aumento en el tamarfio de las advertenciasy €l uso de las imagenes ha contribuido ala
disminucion de las ventas de todos |os productos de tabaco, pero especialmente de las ventas de cigarrillos'.
Euromonitor 2014 (C-373), pag. 5; Véase asimismo Euromonitor 2011 (R-412), pég. 39.

136 \/éase asimismo, Tr. Dia 1, 24:19-20.

137 Informe Pericial de Brent C. Kaczmarek y Kiran P. Sequiera, 3 de marzo de 2014 (“

Primer Informede

Navigant™) (CWS.013), 1 74; Véase asimismo, CR, 1 27.
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diciembre de 2009 - las Demandantes retiraron del mercado las marcas Premier Extray
Galaxy™®. Cuatro de |as trece variantes de Abal permanecieron en el mercado: Marlboro
Red, Casino, Fiesta y Phillip Morris®®.

148. Las Demandantes alegan que las Medidas Impugnadas también han modificado
significativamente la competencia en e mercado, y que han incentivado a los

consumidores adirigirse al mercadoilicito / irregular.

149. El perito de las Demandantes, € Sr. B. Kazmarek, sefid 6 que parad afio 2008 la

participacion de mercado de Abal en el mercado de Uruguay erade 13,5%  **° que

aumentd précticamente al 20,4% para el afio 2010 supuestamente con posterioridad a
gue Abal implementara reducciones de precios para algunas de sus variantes, y que
luego volvi6 a decrecer aniveles similares alos del afio 2008, con 13,9% en el afio
2013, La Demandada no controvierte esta descripcion*.

150. Aparte de Abal, hay otras dos compafiias tabacal eras que comercializan sus productos

en Uruguay de formalegal:

= Compaiiia Industrial de Tabacos Monte Paz S.A. (“Monte Paz” © “Mailhos’), una

sociedad de capitales nacionales, gue tenia una participacion de mercado que se
ubicaba dentro del 75% y 85% en el periodo comprendido entre |os afios 2007 y
20133, Monte Paz es el principal rival de Abal.

= British American Tobacco Limited (Sudamérica) Sucursal Uruguay (“ BAT, por

sus siglas en inglés), otra sociedad multinacional que cerrara su plantaindustria en
Uruguay en € afio 2003 y que comenzara aimportar las marcas que comercializaba
desde Argentinay Chile. En el afio 2007, tenia el 7% del Mercado, porcentgje que

descendi® a menos del 2% de |a participacion de mercado en el afio 2012 **. De
acuerdo con Euromonitor, BAT “finalmente se retird del mercado de Uruguay a

18 RCM, 1/9.82; Declaracion Testimonial del Sr. Diego Cibil de fecha 28 de febrero de 2014 (CWS-004), 1 18.
9 RCM, 19.83.

140 véase, Primer Informe de Navigant (CWS-013), 1179y 82, Figuras 11y 13y Apéndice K-1. El Tribunal nota
que, de acuerdo con Euromonitor, la participacion de mercado de Abal Hermanos a partir del afio 2008 era del
16%, y apartir del afio 2013 habia ascendido a 17%. Véase Euromonitor 2009 (R-215), pag. 14 y Euromonitor

2014 (C-373), pag. 17. El Informe ITC del afio 2014 sefiala que “A  pg| controla aproximadamente el 16% del
mercado” en el afio 2012 (ITC 2014, (R-313), pag. 27).

. Primer Informe de Navigant (CWS-013), 1179y 82, Figuras 11y 13y Apéndice K-1.
12 éase RCM, 1 7.39.

143 Ostentaba el 76% del mercado a partir del afio 2007. Véase Euromonitor 2008 (C-120), pag. 36; 84% en 2010,
véase Euromonitor 2011 (R-412), pag. 17; 85% en 2011, Euromonitor 2012 (R-417), pag. 20; 83% en 2013,
Euromonitor 2014 (C-373), pag. 19.

14417C 2014 (R-313), pég. 27. De acuerdo con ITC 2012 (C-133), pég. 12, la participacion de mercado de BAT
ascendia al 4% a partir del afio 2011.
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mediados del afio 2010 [Traduccién del Tribunal]. No obstante, BAT mantuvo

su presenciaen e mercado uruguayo por medio de laventade cigarrillosen €

Departamento de Maldonado a través de un distribuidor .

151. Respecto del comercio ilegal, Euromonitor ya habia explicado en su informe del afio
2008 que “[€]l resultado no deseado, e incluso inesperado, proveniente de las medidas
gubernamentales, y de forma particular debido al aumento de los precios del periodo
comprendido entre los afios 2005 y 2007, fue e crecimiento del mercadoilegal 7%

Asimismo, Euromonitor consider6 que “[e]l comercio ilegal, que se habia mantenido

relativamente estable aproximadamente en e 17% de las ventas totales, con

fluctuaciones minimas estrechamente vinculadas ala variacién del precio de las marcas

legitimas, comenzo a crecer en el afio 2008 y alcanz6 casi el 23% en el afio 2010”148

[Traduccion del Tribunal]. En particular, sostuvo lo siguiente:

El mercado ilegal, que habia continuado con su fluctuacion entre el 17%y el
21% del total de las ventas (estimado en un 20,9% en el afio 2012) con minimas
variaciones, con frecuencia esta estrechamente vinculado al aumento de los
precios de las marcas legitimas. A pesar de una aparente mayor presion por
parte de las autoridades aduaneras'y del Ministerio de Economiay Finanzas, se
observa un flujo constante de mar cas ilegal es provenientes de Brasil, Paraguay
y, en menor medida, de Argentina™®. [Traduccion del Tribunal]

152. Pareciera que no se dispone de datos oficiales respecto del comercio ilegal de tabaco en
Uruguay. Las estimaciones de la participacion de mercado actual del comercioilegal
respecto del total del mercado de cigarrillos, en virtud de las pruebas que obran en €
expediente, oscilaban entre d 17% Yy el 25% del total de ventas en los afios 2011 y
2012,

4% Euromonitor 2011 (R-412), pég. 2.
1481 TC 2014 (R-313), pag. 27.
147 Euromonitor 2008 (C-120), pag. 1.

148 Euromonitor 2011 (R-412), pag. 10; en su informe del afio 2012, Euromonitor confirma que contindia la
fluctuacién del comercioilegal entreel 17%y el 21% (R-417).

% Euromonitor 2014 (C-373), pag. 12. Véase asimismo, Euromonitor 2012 (R-417), p4g.11. Véase asimismo
Euromonitor 2011 (R-412), pég. 8(‘El comercio ilegal se ha incrementado significativamente como resultado de
los aumentos de precios, y las marcas ilegales representan en la actualidad una porcion importante del volumen
de ventas”). [Traduccion del Tribunal]

150 \/éase Euromonitor 2012 (C-121), pag. 11 (en referencia alas “fluctuaciones del comercio ilegal entre el 17%
y el 21%7) e ITC 2014 (R-313), p4g. 27 (que cita estimaciones entre el 22% y el 25%); véase asimismo ITC 2012
(C-133), pag. 12 (en referencia ala misma fluctuacién). [ Traduccién del Tribunal]
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D. Losprocedimientos antelostribunales nacionales en relacion con las Medidas
I mpugnadas

153. LaSeccion D sintetiza el procedimiento presentado por la Demandantes ante los
tribunal es de Uruguay respecto de las Medidas Impugnadas. En particular, se menciona:
(1) el procedimiento ante e Tribunal de lo Contencioso Administrativo  (“TCA”) por
medio del cual se procura que la Ordenanza 514, y su requisito de la presentacion Unica,
sean declarados nulos ; Y (2) ante el TCA y la Suprema Corte de Justicia (“ sct))
respecto de la Regulacion del 80/80. Las decisiones pronunciadas en estos casos
constituyen e fundamento del reclamo de denegacion de justicia de las Demandantes

los cuales son materia de andlisisen la Seccion V (F) infra.

a Procedimiento anteel Tribunal delo Contencioso Administrativo (TCA) relativoala
RPU
154. El 18 de septiembre de 2008, Abal presentd un recurso administrativo ante el MSP
respecto de la RPU ™. El 13 de abril de 2009, el recurso fue rechazado por imperio de
laley cuando el Ministerio no se pronuncio sobre dicha norma durante el plazo de 120

dias'™.

155. El 9 dejunio de 2009, Abal presenté una accién de nulidad ante el TCA de Uruguay
con el proposito de anular € Articulo 3 de la Ordenanza 514, € cua estableciala
RPU™3. Abal present6 tres fundamentos independientes para su aplicacion. En primer
lugar, laRPU era “manifiestamente il egitima porque excede y contradice las normas
que pretendi6 reglamentar” (ey 18.256 y el Decreto 284) ya que dichas normas no
imponen prohibicién alguna respecto de presentaciones multiples excepto parael caso
de los “paquetes engafiosos” >* En segundo lugar > la Ordenanza es “manifiestamente
ilegitima porque impone una nueva prohibicion sobre las varianteS que el MSP no tiene

competenciaparaimponer **°. En tercer lugar, considera que la Ordenanza 514 es
“manifiestamente ilegitima porque viola el principio de ‘ reserva delaley’ a restringir

31 Recurso de Revocacion Jerarquico contrala Ordenanza 514 interpuesta por Abal, septiembre de 2008 (C-35);
RCM, {11.51.

152 \/éase Accion de Nulidad contra la Ordenanza 514 interpuesta por Abal ante el TCA (“Accion de Nulidad de
Abal sobrelaRPU ") (C-41), p4g. 11. Véase asimismo, Dictamen Juridico del Prof. Felipe Rotondo, 22
septiembre de 2014 (REX-7), 1 9.

153 Accién de Nulidad de Abal sobre laRPU (C-41).
3% | bid, (C-41), pags. 12-19, § IV.A
3% | bid, (C-41), pags. 19-25, § IV.B.
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los derechos constitucionales de Abal de forma que [...] solo p odria ser concebido, en

todo caso, mediante la sancién de unaley formal por el Poder Legislativo™ .

156. El 30 dejulio de 2010, el Procurador del Estado de |o Contencioso Administrativo
presentd un dictamen ante el TCA en el cual respaldaba el recurso presentado por
Aba ™. Concluy6 que la Ordenanza 514 deberia ser anulada ya que “nilaLey [...] nj
su Decreto reglamentario limitan el nimero de productos que pueden comercializarse
bajo unamismamarcay, por ende, lalimitacion impuesta exorbita las normas que
reglamenta’1%8,

157. British American Tobacco (“ BAT™), uno de los rivales de Abal, tal como seindicara
supra, presento, asimismo, ante el TCA una accion de nulidad en la que se impugnaba
lalegaidad de la Ordenanza 514. En el marco de esta accion, BAT alegaba también que
la Ordenanza violaba el principio de “reserva de ley”™**°.

158. El 14 dejunio de 2011, antes de pronunciar su decision en €l caso BAT, e TCA rechaz6
el recurso de Abal.

159. En su decision, € tribunal serefirié a BAT en tres oportunidades™. EI TCA considerd,
también, una declaracién del Dr. Abascal que no formaba parte de la presentacién de
Abal ante el TCA™,

160. El 24 de agosto de 2011, Abal present6 un recurso de ampliacion y aclaracion de la

sentenciadel TCA %%, Abal sostuvo que el TCA habia rechazado de forma errénea su

158 |bid, (C-41), pégs. 27-28, § IV.C. Las Demandantes definen el principio de reserva de la ley como aguel segin
el cual “solo el poder legislativo tiene la autoridad para afectar severamente los derechos constitucionales, incluso

los derechos de propiedad”, mientras que la Demandada considera que dicho principio “plantea que los derechos
fundamentales pueden ser solo limitados por medio de la ley”. [Traduccion del Tribunal]

7 Dictamen del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, 30 de julio de 2010 (C-141).

*** Dictamen del Procurador del Estado de lo Contencioso Administrativo, 30 de julio de 2010 (C-141), pag. 1;
Véase asimismo, Tr. Dia 1, 39:18-40:1. El Procurador del Estado sefiala, asimismo, que: “/a ratio de la Ley y de
su Decreto reglamentario se orienta a la proteccién a las particulares a fin de que no sean inducidos a error con
las leyendas que se incluyen en las etiquetas del producto, pero la existencia de mas de un producto de la misma
marca, s respeta aquellos lineamientos, en nada afecta o perjudica € bien juridico que se pretende proteger”.
(pég. 2)

5% Demanda de anulacién de British American Tobacco que Impugnala Ordenanza 514 (C-127).

180 Sentencia N.° 509 del TCA, Caso N. © 363/2009, 14 de junio de 2011 (“Sentencia del TCA N.25097) (C-53;
R-242), pégs. 7, 12.

181 | pid, (C-53; R-242), pég. 8; CM 162.

162 Recurso de Ampliacion y Aclaracion interpuesto por Abal respecto de la Sentencia del TCA sobre la Ordenanza
514, 24 de agosto de 2011 (“Recurso de Aclaracion de Abal”™) (C-55).
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solicitud por tener en cuenta “a Otra empresa” con “ otros productos de tabaco > Y con

“otros argumentos” y “otra s pruebas” diferentes alas presentadas por Abal %3 En

sintesis, Abal alegd que la Sentenciadel TCA fue adoptada fundandose en pruebasy en

argumentos presentados por BAT, no por Abal, incluso una declaracién del Dr. Abascal

lacual no es parte integrante de |a presentacion de Abal 1%,

161. El 29 de septiembre de 2011, el TCA rechazd e recurso de ampliacion y aclaracion
presentado por Abal en un documento de una sola pagina, en € que se consideraba, inter
alia, que no hubo omision alguna respecto de “glgin punto esencial del pleito” y quela
revision no estaba justificadaya que ladecision tomo en cuenta y consider6 el “ ratio”

de ladisposicion legal pertinente™®.

b. Losprocedimientosanteel TCA y la Suprema Corte de Justicia respecto dela
Regulacion del 80/80
162. El 11 de septiembre de 2009, Abal present6 un proceso de inconstitucionalidad de los
Articulos 9y 24 delaLey 18.256 ante la Suprema Corte de Justicia (* 5C3”)'%. En su
pretension de inconstitucionalidad, considerd que la Ley delegaba facultades a Poder
Ejecutivo de forma no permitida.

163. El Poder Legidativoy € Fiscal de Cortey Procurador General intervinieron durante
el procedimiento ante la Suprema Corte. En sus respectivas presentaciones ala Corte,
ellos sostuvieron que laLey 18.256 no contenia un supuesto de del egacién de potestad

legislativa al Poder Ejecutivo que se encuentre prohibida’®’.

164. El fundamento de esta conclusion, conforme al Poder Legidativo, radico en que el
término “por 1o menos” del Articulo 9 deberia ser interpretado en el sentido de que
impone una obligacion a las empresas tabacaleras para incorporar advertencias

sanitarias que ocupen Mas espacio - en caso de que la empresa asi 10 deseara - pero que

162 Recurso de Aclaracion de Abal (C-55), pég. 1.
164 Recurso de Aclaracion de Abal (C-55), pag. 1.

165 sentencia N.° 801 del TCA rechazando el Recurso de Aclaracion de Abal, 29 de septiembre de 2011
(“Sentencia del TCA N.2801") (C-56); Véase asimismo, CM, 1 166; RCM,  11.55.

166 Demanda de Abal Hermanos S.A., SCJ Caso N. ° 1-65/2009, 11 de septiembre de 2009 (R-216); CM, 1 169;
RCM, 111.96; CR, 1 159.

167 Respuesta del Poder Legislativo ala Pretension de Inconstitucionalidad de Abal respecto delaLey 18.256, 10
de noviembre de 2009 (C-46) 1 4.2. Dictamen del Fiscal de Corte y Procurador General del Estado respecto de la
Ley 18.256, 8 de febrero de 2010 (C-197).
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dicho espacio nunca podria tener un tamafio inferior a dispuesto del 50%. La Ley
18.256 impone, asimismo, una obligacion parael MSP por medio de lacual dicha
entidad de gobierno no puede aprobar advertencias de menor tamafio. Debido a que la
Ley no autorizaba a que la regulacion definiera un porcentaje superior del paquete a ser
cubierto por las advertencias sanitarias, no se habiaincurrido en la delegacién de
facultades legisativas no permitidd®. En este sentido, el Procurador Genera del Estado
considero, asimismo, que “ np hay alusion aque el Poder Ejecutivo pueda fijar un

porcentaje mayor” ¢,

165. El 22 de marzo de 2010, Abal present6 una accion de nulidad ante el TCA pretendiendo
laanulacion de la Regulacion del 80/80. El TCA suspendi6 sus procedimientos en virtud

de ladecision de la Suprema Corte.

166. El 10 de noviembre de 2010, la SCJ desestimo por unanimidad |la pretension de
inconstitucionalidad de Abal, declarando que laLey 18.256 no conferiaa Poder

Ejecutivo “potestades ilimitadas [...] para restringir los derechos individuales” |y por

consiguiente, no habia delegacion de facultades |egislativa no permitida®™.

167. El 28 de agosto de 2012, el TCA rechazd la accion de nulidad de Abal en contra del
Decreto 287",

E. El marcoregulatorio aplicable a marcasregistradas en Uruguay

168. Esta seccidn ofrece una descripcion general del marco juridico relativo alas marcas
registradas en Uruguay. Las partes disienten respecto de si este marco regulatorio
confiere alos titulares de las marcas registradas solo €l derecho de impedir que otras
personas utilicen las marcas registradas, o también el derecho de utilizar dichas marcas

registradas en el comercio. Las Demandantes sostienen la segunda postura 2, mientras

168 Respuesta del Poder Legislativo ala Pretension de Inconstitucionalidad de Abal respecto dela Ley 18.256, 10
de noviembre de 2009 (C-46) 11 3.9-3.10.

189 Djctamen del Fiscal de Corte'y Procurador General del Estado respecto delaLey 18.256, 8 de febrero de 2010
(C-197), pag. 2.

70 Sentencia de la Suprema Corte N.  © 1713, “Abal Hermanos S.A. c. Poder Legislativo y otro. = Accién de
Inconstitucionalidad, Arts. 9y 24 de la Ley 18.256” Ficha N. °1.65/2009, 10 de noviembre de 2010 (C-51), pag.
4; RCM, 1 11.97.

171 Sentenciadel TCA N.° 512 sobre la Accién de Nulidad de Abal en contra del Decreto 287/009, 28 de agosto
de 2012 (“sentencia del TCA N.25127) (C-116).

172 CR, 1/ 132; En sustento de su proposicién, las Demandantes hacen referencia, inter alia, a una decision adoptada
por el Tribunal Contencioso Administrativo (“TCA™) por medio de la cual supuestamente reconoce que los
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169.

170.

gue la Demandada afirma que no hay disposicién algunaen € derecho que cree un

derecho de uso*”.

El marco legal paralas marcas en Uruguay fue dispuesto por laLey N. ©17.011
sancionada el 25 de septiembre de 1998 (la “|_ey de Marcas’) que fuera reglamentada
por el Decreto N.° 34/99™. La proteccion de las marcas se fundaen el Articulo 33 de
la Constitucion de la Republica Oriental del Uruguay que requiere que € Poder

L egislativo reconozcay protejalos derechos de los creadores e inventores™ ™.

El Articulo 1 delaLey de Marcas define alas marcasomo “todo signo con aptitud para

distinguir los productos o servicios de una personafisica o juridica de los de otra™* .

171. Lasdisposiciones pertinentes de laLey de Marcas contemplan lo siguiente:

Articulo 9

El derecho a la marca se adquiere por € registro efectuado de acuerdo con la
presente Ley.

El registro de la marca importa la presuncion de que la persona fisica o juridica
a cuyo nombre se verificd la inscripcion es su legitima propietaria.

Articulo 11

La propiedad exclusiva de la marca sélo se adquiere con relacién a los
productosy los servicios para |os que hubiera sido solicitada.

Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o
un servicio, la marca solo seregistrara para € producto o el servicio que en
ellaseindica.

Articulo 14

titulares de las marcas registradas tienen el derecho de uso exclusivo y efectivo de sus marcas registradas; véase
Marcelo Lépez, Algjandro Ignacio c. El Ministerio de Industria, Energia y Mineria Sentencia del TCA 189-2012,
15 de mayo de 2012 (C-370), pag. 8. Esto sera abordado en la seccion V.B (b)(1)(iii) infra.

3 RR, 19.30; RCM, 19.25— 9.28 (fundandose inter alia en la Decision 933 del TCA, Caso N° 527/2008, 11 de
noviembre de 2010 (RLA-211).

174 ey N.° 17.011, de fecha 25 de septiembre de 1998, Normas relativas alas Marcas Regist ~ radas (“Ley de

Marcas ) (C-135). Véase asimismo, CM, 1 86; RCM, 19.23; Informe Pericial de la Profesora Andrea Barrios
Kubler, 2 de octubre de 2014, (“| nforme de Barrios )- (énfasis en el texto), (REX_004), | 6.

75 Constitucion de la Republica Oriental del Uruguay, 31 de octubre de 2004 (RLA-1y C-30). Véase asimismo,
Informe de Barrios (REX-004), 1 6.

76| ey de Marcas (C-135), Art. 1; Véase asimismo, CM, 1 86.
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El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir
confusion entre productos o servicios corresponderd a la persona fisica o
juridica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente Ley.

172. Ambas Partes concuerdan en que la Ley de Marcas de Uruguay se funda en una serie de
convenios en materia de propiedad intelectual de los cuales Uruguay es parte *’. Ellos
incluyen, entre otros, |os siguientes:

" El Tratado de Montevideo del 1892 dispone en su Articulo 2 que “|a propiedad de

una marca de comercio o de f&brica comprende la facultad de usarla...”";

" El Convenio de Paris parala Proteccién de la Propiedad Industrial del 1979

(“Convenio de Paris )*";

" El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio del 1994 (“Acuerdo ADPIC”)*°.

173. Adicionalmente, Uruguay es parte del Protocolo de Armonizacion de Normas sobre la
Propiedad Intelectual en e MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de
Procedencia y Denominaciones de Origen de 1998 (el “protocolo de
MERCOSUR)™. El Articulo 11 del Protocolo del Mercosur reza, en su parte

pertinente, lo siguiente: “E| registro de marca conferird a su titular e derecho de uso

exclusivo”.

174. En opinién de las Demandantes, € Protocolo del MERCOSUR hasido incorporado ala
legislacion nacional por medio delaLey N.° 17.052 de fecha 14 de diciembre de 1998,
y, en consecuencia, es aplicable a todos los titulares de marcas registradas en
Uruguay*®2. En opinién de la Demandada, e Protocolo del MERCOSUR s6lo es
aplicable entre |os Estados Parte que |o han ratificado, es decir, Paraguay y Uruguay™®.

7 CR, 1110; RCM, 19.37.
178 ey N.° 2.207, 1 de octubre de 1892 (C-367). CR, 1 131.

17 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (“Convenio de Paris’) (C-AB-04). Segun la
Demandada, la OMPI (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual) confirmé que el Convenio de Paris no
reconoce el derecho a uso; RCM, 1 9.38-9.41.

180 Notificacion presentada al Consejo del Acuerdo ADPIC el 14 dejulio de 1998, Documento dela OMC N, 98-
2786 (“Acuerdo ADPIC”) (R-AB-52); Protocolo de Armonizacion de Normas sobre Propiedad Intelectual del
MERCOSUR (“protocolo del Mercosur ™) (R-AB-20).

181 protocolo del MERCOSUR (R-AB-20). Véase asimismo, Informe de Barrios (REX-004), § 7; RCM, 1 9.23.

182 | ey de Marcas Registradas N. ° 17.052, 14 de diciembre de 1998 (C-364); Véase asimismo, CR, 1 126, 128;
Segunda Opinion Pericial de Gustavo Fischer, 17 de abril de 2015 (“Segunda Opinién de Fischer ) (CWS.24),
17.

18 RCM, 19.23, n. 938.
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V. RESPONSABILIDAD

175.

Las Demandantes afirman que la Demandada haviolado los Articulos 3(1), 3(2), 5y 11
del TBI. El Tribunal analizara por turnos cada una de |os reclamos de las Demandantes.
Para hacerlo, examinara en primer lugar € criterio aplicable a cada unade las
protecciones sustantivas presuntamente violadas por las medidas de la Demandada,

antes de proceder aanalizar el fondo de cada reclamo.

A. Derecho aplicable

176.

177.

178.

El Articulo 42 del Convenio CIADI dispone lo siguiente:

Articulo 42

El Tribunal decidira la diferencia de acuerdo con las normas de derecho
acordadas por las partes. A falta de acuerdo, €l Tribunal aplicara la legislacién
del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho
internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que
pudieren ser aplicables.

El Tribunal no podra eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de
laley.

Las disposiciones de los precedentes apartados (1) y (2) de este articulo ho
impediran al Tribunal, si las partes asi |o acuerdan, decidir la diferencia ex
aequo et bono.

Lalegidacion aplicable en este caso es € TBI, complementado por aguellas normas del
derecho internacional que puedan resultar aplicables. Se le ha encomendado a Tribunal
determinar si la Demandada ha violado sus obligaciones en virtud del TBI. El rol del
derecho uruguayo es importante en dos sentidos. Por una parte, da cuentadel contenido
de los derechos y obligaciones de las Demandantes dentro del marco juridico uruguayo,
como, por ejemplo, en materia de marcas registradas. Por otra parte, lalegislacion
uruguaya también sirve parainformar el contenido de las promesas realizadas por la

Demandada a las Demandantes, que seguiin estas Ultimas, han sido violadas.

Lalegidacion uruguaya puede ser rel evante para establ ecer 10s derechos que el Estado
reconoce como pertenecientes alas Demandantes. La legalidad de unamodificacion o
cancelacion de derechos en virtud de la legislacion uruguaya, aungue es relevante, no
determinariasi este acto puede constituir 0 no una violacion de una obligacion en virtud
del TBI.

52



179.

En cambio, determinar si ha ocurrido efectivamente una violacion es una cuestion que
debe decidirse sobre labase del propio TBI y otras normas aplicables del derecho
internacional, teniendo en cuenta todos |os el ementos pertinentes, incluidas las normas

de lalegislacion uruguaya aplicable a ambas Partes.

B. Expropiacion en virtud del Articulo 5 del Tratado

180.

181.

Laposicion de las Demandantes es que a imponer la RPU y la Regulacion del 80/80, la
Demandada expropi6 su inversion en violacion del Articulo 5(1) del TBI 184 En
particular, las Demandantes alegan que, a prohibir en forma efectiva siete de las trece
variantes de Abal y a disminuir sustancialmente el valor de las restantes, |a Demandada
expropio los activos de marca de las Demandantes, incluidas la propiedad intelectual y
laplusvalia mercantil asociadas con cada unade las variantes de marcadelas
Demandantes en violacion del Articulo 5 del TBI*®,

Seguin la Demandada, laRPU y la Regulacion del 80/80 no pueden considerarse
expropiatorias en tanto constituyeron e gjercicio legitimo del poder soberano de policia
del Estado (State’s sovereign police powers) de proteger lasalud publica *®. Sostiene
gue, en cualquier caso, € reclamo por expropiacién de las Demandantes no tiene cabida
en lo que serefiere a fondo por al menos tres motivos diferentes  **”. Primero, con
posterioridad ala adopcion de las medidas, Aba continud siendo rentable. En otras
palabras, las Medidas |mpugnadas no han tenido un impacto econdémico tan severo en

el negocio de las Demandantes como para convertirlo en un ente sin valor a efectos
préacticos. Segundo, las Demandantes en su calidad de inversor carecian de derechos
pasibles de ser expropiados en virtud de lalegislacion que los crearaya que, en virtud
de lalegislacion uruguaya, a aquellos que registran marcas solo se les confiere un
derecho negativo, € derecho de excluir aterceros el uso de las mismas, y no un derecho
afirmativo de utilizarlas. Tercero, las Demandantes no ostentan un titulo valido sobre
las marcas, en tanto no han registrado las modificaciones realizadas en |as caracteristicas

descriptivas de esas variantes cuyo uso se vio afectado por las Medidas Impugnadas™®.

184 cM, 111 180, 182-183.
85 CcM, 1213; CR, 1178.
¥ RCM, 17.2.

8" RCM, 11 7.3-7.5.

188 RCM, 11 7.1-7.5.
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182. El Articulo 5(1) del TBI, bajo lartbrica  “Expropiacion, compensacion,” dispone lo
siguiente:
(1) Ninguna de las Partes Contratantes tomara, directa o indirectamente,
medidas de expropiacion, nacionalizacién o cualquier otra medida de la misma
naturaleza o efecto, contra inversiones pertenecientes a inversores de la otra
Parte Contratante, a menos que las medidas se tomen en caso de utilidad pablica
establecida por ley, a condicién que no sean discriminatorias, que estén sujetas
al debido proceso legal y se hagan las provisiones del caso para €l efectivoy
adecuado pago de la indemnizacion. EI monto de la indemnizacion, incluido sus

intereses, se determinard en la moneda nacional del pais de origen de la
inversion y se pagara sin demora a la persona autorizada para ello.

a El estandar juridico
1. Laposicion delas Demandantes

183. Segun las Demandantes, para evaluar su reclamo por expropiacion en virtud del Articulo
5, el Tribunal debe andizar s € inversor fue privado, integramente o en parte, del uso,
goce o beneficio de lainversion®. Paralas Demandantes, en aras de concluir que existié
unaviolacion del Articulo 5, el Tribunal no necesitallegar ala conclusién de que las
Demandantes fueron privadas completamente del beneficio econémico de lainversion.
En cambio, el umbral a sobrepasar essi las Medidas Impug nadas han “privado

sustancialmente [de su valor] alasinversiones .

184. Las Demandantes sostienen asimismo que en virtud del Articulo 5, toda expropiacion
licita debe estar acompariada de una indemnizacion efectivay adecuada, aun cuando las
acciones se adopten persiguiendo el interés  general™®. La “utilidad ptblica” no
constituye una excepcion ala expropiacion, sino, en cambio, uno de los requisitos
previos para que una expropiacion sea considerada acorde al TBI*2. Esto dltimo, seglin
las Demandantes, se ve exaltado, alin mas, por la ausencia de unadisposicion en el TBI
que establezca posibles “exenciones, excepciones o presunciones de reservas por causas

de salud publicau otras acciones regulatorias” [Traduccion del Tribunal] en evidente

189 M, 17 185-191.
10 CR, 1 185.

191 CM, 11 204-212 (que invoca inter-alia a Compariia de Aguas del Aconquija SA. y Vivendi Universal SA. c.
Republica Argenti naﬂCaso CIADIN.® ARB/97/3, Laudo, 20 de agosto de 2007 (7jvendi Argentina (11}) (CLA-
210), 17.5.21; y Compafiia del Desarrollo de Santa Elena, S. A. c. Costa Rica, Caso CIADI N.° ARB/96/1,
Laudo Definitivo, 17 de febrero de 2000 (* santa Elena”) (CLA-214), 1 72; Reclamaciones de los armadores
noruegos (Noruega c. EE. UU.),Laudo, 13 de octubre de 1922 ("Norwegian Shipowners) (CLA-212), pag. 337,
y Southern Pacific Properties (Medio Oriente) Ltd. c. Egipto, Laudo, 20 de mayo de 1992, (CLA-215), 1 158.

192 CR, 1 192.
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contraste con otros TBI, tales como € TBI Uruguay-Estados Unidos, que si contiene

disposiciones de este tipo*®.

185. En laopinion de las Demandantes, otras consideraciones, como (a) si el Estado receptor
adquirié un beneficio de propiedad con posterioridad ala medida expropiatoria '**; (b)

1% 0 (c) si el negocio delas

s el Estado tenialaintencion de expropiar lainversion
Demandantes dgf6 de ser un negocio en marcha como consecuencia de la

expropiacion'®, son irrelevantes para que exista una expropiacion vélida.

186. Las Demandantes sostienen asimismo que €l estdndar delineado supra es aplicable tanto

alas expropiaciones directas como indirectas o de facto™”

, Y que sirve para proteger de
la expropiacion no indemnizada, no solo alos bienes tangibles, sino tambien alos

activos intangibles, incluidala propiedad intelectual *%.

2. Laposicion de la Demandada

187. Segun la Demandada, antes de determinar si se han cumplido |as condiciones para una
expropiacion licitaen virtud del Articulo 5, el Tribunal debe determinar si las Medidas
Impugnadas fueron de carécter expropiatorio  **. En otras palabras, si un acto no

constituye una “expropiacion”, el Articulo 5 no es aplicable en derecho?®. El Articulo

5 establece las condiciones que convierten a una expropiacion en licita, pero carece de

1% CM, 1 210; véase asimismo, CR, 11 19; 165-167.

%4 cm, 11 189.

195 CM, 1190; CR 282 (que cita Vivendi c. Argentina (11) (CLA-210), § 7.5.20).

1% CR 11181 (que cita, entre otros, a Chemtura Corp. c. Gobierno de Canada, Arbitraje del TLCAN con arreglo
al Reglamento de la CNUDML, 2 de agosto de 2010 Ehemtura’) (RLA-53), 11 249; Middle East Cement Shipping
and Handling Co. SA. c. Republica Arabe de Egipto, Caso CIADI N.° ARB/99/6, Laudo, 22 de abril de 2002
(CLA-206); Eureko B.C. c. La Republica Eslovaca, Caso CPA N.° 2008-13, Laudo sobre Jurisdiccion,
Arbitrabilidad, y Suspensién, 26 de octubre de 2010 (CLA-271)).

197 cM, 111 185-191 (que invoca, entre otros, a Metalclad Corporation c. Estados Unidos Mexi canoﬂ(:aso CIADI
N.° ARB(AF)/97/1, Laudo, 30 de agosto de 2000 (“Metalclad”) (CLA-039), { 103; Técnicas Medioambientales
Tecmed, SA. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI N.°ARB(AF)/00/2, Laudo, 29 de mayo de 2003,
(“Tecmed”) (CLA -203), 1 116; Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. Repblica Islamica de
Paquistan, Caso CIADI N.° ARB/03/29, Laudo, 27 de agosto de 2009 (CLA-179), 1 443; CME Czech Republic
B.C. c. Repuiblica Checa, CNUDMI, Laudo Parcial, 13 de septigbre de 2001 (“"cmE") (CLA-202), 11 606, 608).

¥ cMm, 1191

1% RCM, 11 7.9-7.11 (apoyandose en Fireman’s Fund Insurance Company c. Estados Unidos Mexicanos  Caso
CIADI N.° ARB(AF)/02/1, Laudo, 17 de julio de 2006 (RLA-169), 11174).

20RCM, 17.8.
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relevancia sobre si efectivamente ocurrioé una expropiacion, o una medida que tenga el

mismo efecto®.

188. Lacuestion depende de la naturaleza de la accion del Estado ?%%. Lainterferenciacon la
propiedad extranjeraen € gercicio valido del poder de policia no es considerada una

expropiacion y no dalugar aindemnizacion®®,

189. Asimismo, aun s pudiera considerarse que las medidas gubernamentales aqui
consideradas se encuentran al amparo del Articulo 5, €l reclamo de las Demandantes es
por expropiacion indirecta, y un reclamo tal exige demostrar que las medidas han tenido
un impacto econdémico tan grave en €l negocio de las Demandantes, que |o han tornado
précticamente carente de todo vaor. Un impacto simplemente adverso no es
suficiente®®. La interferencia debe ser “  |o suficientemente restrictiva como para
sustentar la conclusion de que e propietario ha sido despojado de sus bienes” de modo
que “convierte los derechos de |os que aun goza el inversor en derechos despojados de
todo valor”?®, [Traduccién del Tribunal]

190. Laconsideracion principa es cuanto valor existe aln después de la expropiacion, no
cuanto fue confiscado. La Demandada invoca las conclusiones de los tribunales en
Archer Daniels, LG& E, CMS, y Encana, para sostener que si se conserva un valor
“suficientemente positivo”  no hay expropiacion 2%. Los motivos para este umbral,

seguin Uruguay, son claros: “'si se reconoce la responsabilidad de los Estados por causa

21RR, 16.7.

22RR, 16.8.

23 RCM, 11 2.10-2.11.
24 RR. 16.38.

25 RCM 111 7.30-32 (véanse Marvin Roy Feldman Karpa c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI N.°
ARB(AF)/99/1, Laudo, 16 de diciembre de 2002, (*  Feldman’) (RLA -201), 1 103; Pope & Talbot Inc. c. El

Gobierno de Canada, CNUDML, (“pgpe & Talbot) (RLA-216), 1 102; Glamis Gold, Ltd. c. Estados Unidos de
América, CNUDMI, Laudo, 8 de junio de 2008, (“Glamis’) (RLA-183), 1 357).

26 RCM 7.33-37 (en referenciaa Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. c.
Estados Unidos Mexicanos > Caso CIADI N.°© ARB(AF)/04/5, Laudo, 21 de noviembre de 2007, (“ Archer
Daniels ) (RLA-178), 1 246-247, 251; LG& E Energy Corp., y otros c. Republica Argentina, Caso CIADI N.°
ARB/02/1, Decision sobre Responsabil idad, 13 de octubre de 2006, (“ | G& E’) (RLA-65), 1191; CMS Gas
Transmission Company c. Republica Argentina, Caso CIADI N.°© ARB/01/8, Laudo, 12 de mayo de 2005,

(“cmS’) (CLA .093), 111 262-264; y Encana Corporation c. Reptblica del Ecuador, CNUDMI, Laudo, 3 de
febrero de 2006, (“Encana’)).
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191.

192.

de expropiacion toda vez que unareglamentacion tuviera una repercusion adversa, se

volveriaimposible gobernar de manera efectiva?”’. [Traduccién del Tribunal]

3. El andlisisdd Tribunal

El Tribunal observaque € titulo legal de la propiedad que representalainversion de las
Demandantes no se vio afectado por las Medidas Impugnadas. Aba continué siendo €l
propietario registrado o licenciatario de las marcas comerciales relevantes y conservo

su derecho a protegerlas mediante una accién por infraccién. Claramente, el reclamo de
las Demandantes se relaciona con una expropiacion indirecta o de facto, tal como lo
demuestra la referencia a esta clase de expropiaciones en sus escritos de parte  °®. Tal
como se demuestra supra, las Partes disienten en cuanto al umbral a sobrepasar para
considerar que hay una expropiacion indirecta; las Demandantes sostienen que la
interferencia con los derechos del inversor, sea 0 no regulatoria, debe ser tal que privaria

a la inversion sustancidmente de su valor®®

, la Demandada sostiene que esta
interferencia debe haber “ convertido |os derechos de los que aun goza el inversor en

derechos practicamente despojados de todo valor”-?% [ Traduccién del Tribunal]

El Articulo 5(1) del TBI hace referencia a’‘cualquier otra medida de la misma naturaleza
o efecto’ que una expropiacion o nacionalizacion. Por lo tanto, la expropiacion indirecta
en virtud del Tratado se define de una manera diferente y pareciera mas estricta que en
otros tratados que hacen referencia a medidas, cuyo efecto seria: “andogo” ©

“equivalente” a yna nacionalizacion o expropiacion®

. Sea como fuere, afin de que sea
considerada una expropiacion indirecta, lainterferencia de las medidas del gobierno con
los derechos del inversor deben tener un impacto adverso importante en las inversiones
de las Demandantes. Como |o mencionaran otras decisiones en materia de tratados de

inversion, las medidas del Estado deben resultatr en  una “privacion sustancial” de su

27RCM, 7.32.

28 pyrante la Audiencia, e abogado de las Demandantes confirmé que el reclamo en cuestion es por expropiacion
indirecta (Cierre, contestacion ala preguntadel Juez Crawford, Tr. Dia 9, 2375: 2-14). La Demandada se refiere
al reclamo de las Demandantes como a un reclamo relacionado con una expropiacién indirectac RCM, 1 7.1.

29 CR, 1 185.
20 RCM, 1 7.32 (énfasis en el texto).

21 véanse, por ejemplo, los TBI Modelo de los EE. UU. de los afios 2004 y 2012 que hacen referenciaala
expropiacion indirecta como aquella constituida por “medidas equivalentes a la expropiacion o nacionalizacion”,
agregando en un Anexo B especial intitulado “Expropiacion” que “la determinacion de si una accion o serie de
acciones de una Parte en una situacion de hecho especifica, constituye o no una expropiacion indirecta, requiere
una investigacion caso por caso, sobre la base de dichos hechos”, considerando los distintos factores indicados en

el Anexo.
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valor, uso o goce, siendo “factores determinantes” a tal fin “la intensidad y duracion de

la privacion econdmica sufrida por € inversor como consecuencia de estas medidas 22,

[Traduccion del Tribunal]

b. Lapretension

193.

194.

195.

1. Laposicion delas Demandantes

Seguin las Demandantes, la Demandada, expropi6 siete de las trece variantes de Abal,
incluidos la plusvalia mercantil y los derechos derivados de la propiedad intelectual a

los estaban relacionadas, al sancionar la RPU 222,

Después de ello, la Regulacion del 80/80 de la Demandada destruyo €l valor de lamarca
de las seis variantes restantes, con dos presuntos efectos inmediatos: la discontinuidad

en e mercado de otras dos marcas (las marcas Galaxy y Premier) en el afio 2009, y
segundo, la erosion del valor delamarcay €l poder de fijacion de precios de las
Demandantes. En particular, las Demandantes afirman que como consecuencia de la
“presentacion alterada” del empaquetado de las Demandantes, Abg se ha visto obligada
aoptar entre mantener su participacion de mercado 0 mantener su precio de prestigio
histérico.**. Esto, asu vez, ha afectado sustancialmente los beneficios e ingresos de las
Demandantes en tanto |os fumadores estan menos dispuestos a pagar precios de prestigio

por los productos de las Demandantes.

L as Demandantes no controvierten que Abal contintia siendo un negocio rentable. Sin

embargo, sostienen que cada activo de marca —incluida cada variante y cada marca—

15

constituye unainversién individual por si sola®®. Asi, la discontinuidad de cada una de

|as variantes de lamarca, o lainterferencia con cada una de las marcas restantes,

constituye una expropiaci6n*®.

%2 Telenor Mobile Communications AS c. Republica de Hungria, Laudo, 13 de septiembre de 2006, (RLA-078),
11 65, 70. Véanse asimismo, Metalclad (CLA-039) 1 103; CME (CLA-202), 1 688; Pope & Talbot (CLA-216),
91996, 102.

23 CM, 11 182, 192-203.
214 CMm, 1 201.

25 CR, 1 180.

218 CR, 11 180-181.
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196. Por ultimo, las Demandantes abordan dos defensas planteadas por |la Demandada: 1a
doctrina del poder de policiay la supuesta ausencia de derechos de propiedad de las

Demandantes—intelectual u otros—que podrian ser objeto de una expropiacion.

(i) Poder de policia de Uruguay

197. En primer lugar, las Demandantes consideran que la doctrina del poder de policiano
exime ala Demandada de responsabilidad por laexpropiacion de lainversion de las
Demandantes. Segln las Demandantes, “en virtud del derecho internacional
consuetudinario, € acance de la excepcién implicita paralos poderes de policia se
circunscribe alos poderes del Estado en relacion con la proteccién y seguridad tales
como, laaplicacion delaley, e mantenimiento del orden publico, y la defensa del
Estado™?*" [Traduccion del Tribunal]. El poder de policiadel Estado no constituye una

excepcion contra la expropiacion?®,

198. Asimismo, un Estado no puede sustraer unamedida del alcance de la disposicién sobre
expropiacion del TBI, invocando su autoridad general para adoptar medidas regulatorias
en virtud de lalegislacion internd"®. Una medida regulatoriadel Estado debe estar sujeta
alimitaciones. Pero, en cualquier caso, las Medidas I mpugnadas fueron expropiatorias,
aun cuando fueran sancionadas en pos de la salud ptblica, dado que eran irrazonabl €.

199. Las Demandantes consideran asimismo que en cualquier caso laRPU y la Regulacion
del 80/80 no recaen en la esfera de ladoctrinadel poder de policia puesto que:

= Las acciones del gobierno, de hecho, no fueron “disenadas y aplicadas para

lograr” un menor consumo de tabaco?*.

" Aun lostribunales que reconocerian de maneraimplicita, unaexcepcién ala
expropiacion por acciones regulatorias, considerarian que la excepcion es

27 CR, 1196 (que invoca a Too c. Greater Modesto |nsurance Associates, Laudo 460-880-2, 29 de diciembre de
1989, reimpreso en el Informe 23 del Tribunal de Reclamaciones de Iran-  Estados Unidos 378 (1991) (* Too c.

Greater Modesto) (RLA-153) y a Caso Bischoff, Comision germana-venezolana, Decision (1903), 10
UN.RLA.A. 420, (“Bigchoff”) (RLA-138), pég. 421).

218 CM, 1 208 (que invoca a Pope & Talbot (CLA-216), 1 99).
29 CR, 11 201-206.

20 CR, §211.

ZlcMm, 1211
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200.

201.

202.

inaplicable cuando las acciones del gobierno contradicen promesas especificas
hechas alos inversores™,

" A diferenciade los hechos en los casos Chemtura y Methanex, en € presente
caso, la Demandada no ha realizado una evaluacion “seria, objetiva, y cientifica”

de s sejustifican las Medidas Impugnadas. Ademas, las medidas han sido
ineficaces en la practica y “no son pro porcionales a interés ptblico que segin
adega la Demandada estas medidas persiguen, dado a grave dafio que
infligen”?%, [Traduccion del Tribunal]

(i) Los derechos de propiedad intelectual de las Demandantes
son susceptibles de ser expropiados
Las Demandantes rechazan asimismo las alegaciones de la Demandada de que las
Demandantes carecen de derechos de propiedad intelectual que podrian ser objeto de
expropiacion. Primero, afirman que las marcas de las Demandantes se encuentran
registradas en formavalida ante la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial
(“DNPI”) de Uruguay y, por |o tanto, gozan del beneficio de proteccion juridica

L as Demandantes consideran que las marcas controvertidas mantuvieron “ g carécter

distintivo” de las marcas registradas, y, por lo tanto, estaban cubiertas por el mismo
registro original, aun si las dos no eran idénticas en todos |os aspectos. Por gemplo, las
marcas registradas Marlboro Gold y Marlboro Lights tal como fueran empleadasy
registradas se encuentran cubiertas po I' ¢l mismo registro, porque ambas “contienen la
palabra ‘Marlboro’ escrita en la misma tipografia especifica, el clasico cabrio o €
simbolo grafico en forma de ‘techo’, y el escudo de armas de Philip Morris colocado

sobre lapalabraMarlboro” [Traduccion del Tribunal] aunque e primero quitalapalabra

224

“lights (ligeros) "#**. Segtin las Demandantes, |a utilizacion de descriptores tales como

“ligeros”, “‘sabor suave”, o “suaves” no son distintivos, sino  normales en laindustria
tabacaleray no constituyen elementos esenciales  >%. Por |o tanto, su ausenciaen el

empaguetado de marcas comerciales carece de efecto®.

L as Demandantes hacen referencia a las conclusiones de sus peritos en propiedad

intelectual segun los cuales, las marcas asociadas con |os empaguetados de marcas

%2 CM, 1212 (que invoca a Revere Copper and Brass, Inc. c. Overseas Private Investment Corp., Laudo (24 de
agosto de 1978), 17 |.L.M. 1321 (CLA-217), 1 1331).

23 CR, 1 204.

24 CR, 1 115-116.

25 \/gase CR, 1 116; Véase asimismo, Segunda Opinién de Fischer (CWS-024), 1] 70, 74, 85, 87, 91.
26 CR, 1 117-119.
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comerciaes de Abal utilizados para sus variantes, conservaron € carécter distintivo de

las marcas registradas y, por lo tanto, estaban protegidos como marcas registradas®’.

203. Por ultimo, las Demandantes abordan el reclamo de las Demandadas segun la cual, las
primeras no serian titulares de derechos marcarios para Marlboro Fresh Mint debido a
gue lamarca seregistro en el mes de septiembre de 2008 y se introdujo en € mercado
uruguayo e 3 de diciembre de 2008, poco tiempo antes de que la RPU entrara en
vigencia (el 18 de febrero de 2009), pero después de que se sancionara el 18 de agosto
de 2008°%, En la opinién de las Demandantes, en tanto el MSP'y la RPU no regulan los
registros de marcas, e cumplimiento o incumplimiento de las regulaciones del MSP es
irrelevante. Asimismo, aun si lo fuera, la RPU no prohibio € registro de variantes. La
RPU, sostienen las Demandantes, rige €l nimero de presentaciones que pueden
utilizarse en el mercado, no e nlimero de marcas que pueden registrarse 2 |as
Demandantes podrian haber elegido en cualquier momento comercializar Marlboro
Fresh Mint como su variante paralafamilia de marcas Marlboro después de su

registro®®.

(iii)El derecho marcario de Uruguay le confiere a registrante
un derecho de uso y un derecho de proteccion
204. Las Demandantes citan al TBI, que reconoce alas marcasy alas denominaciones
comerciaes como derechos de propiedad industrial alos fines de definir lainversion,
tal como lo hicierael Tribunal a declararse competente en este caso. Las Demandantes
explican que: “[u]namarca constituye un activo ya que creavalor a distinguir bienes
2231

en el comercio. Unamarca solo puede cumplir esafuncion s selautiliza
[ Traduccion del Tribunal]

205. Ademas, con relacion a su reclamo en virtud del Articulo 11, las Demandantes sostienen
gue tenian derecho a usar sus marcas en el mercado en virtud de lalegislacion uruguaya
por dos motivos fundamentales. Primero, laley de marcas de Uruguay, que incorporaal

derecho internacional, protege el derecho a usar las marcas >, Segundo, el derecho de

27 CR, 11 112-121, en referenciaalos Informes Periciales de Fischer y Gibson.

28 CR, 11112, 120-121, que citan al RCM, Capitulo 9.11.B.

29 CR, 1120, que citaa RCM, 19.63 (que citaal Informe de Barrios (REX-004), 1 96).

Z0 CR, 11 120-121, que citaal RCM, 1 9.63 (que citan al Informe de Barrios (REX-004), 1 108).
L CR, 1123.

%2 CR, 11 126-133.
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propiedad bgjo la legidacion uruguaya es aplicable ala propiedad intelectual y protege

el derecho a usar la propiedad intelectual *.

206. Primero, las Demandantes invocan € Articulo 11 del Protocolo ded MERCOSUR, que
dispone que “[€]l registro de unamarca conferirdasu titular el derechadeuso
exclusiva’®* En laopinién de las Demandantes, e Protocolo del MERCOSUR se ha

incorporado alalegislacion internay, por lo tanto, es aplicable atodos lostitulares de

marcas registradas en Uruguay. Asi, carece de relevancia que Suiza no sea parte del
Protocolo del MERCOSUR?®,

207. Las Demandantes posteriormente hacen referencia a diversas disposiciones en €l
Acuerdo ADPIC que en su opinion también reconocen al menos un derecho caificado
de utilizar una marca con relacion abienes o servicios que se encuentran licitamente
disponibles parala venta dentro de un Estado Miembro dela OME®. Las Demandantes
invocan asimismo el Articulo 2 del Tratado de Montevideo que dispone que “lNa
propiedad de una marca de comercio o de fabrica comprende la facultad de usarla ~%%'.

Asimismo, hacen referencia a una sentencia del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo en lacual € TCA presuntamente reconocié que alos titulares de marcas

les asiste el derecho exclusivo y efectivo de usar sus marcas 238 Por dltimo, las

Demandantes evocan una supuesta referencia al “uso efectivo de mar cas” hecha por el

Poder Legidativo de Uruguay ala Suprema Corte en e contexto del litigio de las

Demandantes en el que impugnan la Regulacién del 80/80%.

208. Segundo, las Demandantes afirman que, en virtud de lalegislacion uruguaya, los

derechos marcarios constituyen unaforma de propiedad y que atodos los titulares de

23 CR, 11 134-140.

24 CR, 1126 (énfasisen e texto), que hace referenciaalaLey de Marcas Registradas N.° 17.052, 14 de diciembre
de 1998 (C-364), que incorpora alalegislacion interna el Protocolo del MERCOSUR.

#5 CR, 1 128; Segunda Opinion de Fischer (CWS-024), 1 7.

236 CR, 11 128-130; Informe Pericial de Christopher Gibson, 17 de abril de 2015 (“| nforme de Gibson™) (CWS-
023), 111 61-79; Gervais, Analysis of the Compatibility of Certain Tobacco Product Packaging Rules with the
TRIPS Agreement and the Paris Convention (CLA-307), 1 33.

#7CR, 1131; Ley N.° 2.207, 1 de octubre de 1892 (C-367).

238 |_as Demandantes hacen referencia, entre otras, a una sentenciadel TCA que presuntamente reconoce que a
lostitulares de una marca registrada les asiste el derecho exclusivo y efectivo de usar sus marcas registradas.
Véase CR, 1132, que citaa Marcelo Lopez, Algjandro Ignacio c. El Ministerio de Industria, Energia y Mineria,
Sentenciadel TCA 189-2012, 15 de mayo de 2012 (C-370), pag. 8.

%9 CR, 1 133; Contestacion del Poder Legidlativo alaAccién de Inconstitucionalidad delaLey N.° 18.256 de
Abal, 10 de noviembre de 2009 (C-46), 1 3.15.
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2009.

210.

211.

propiedades les asiste el derecho de usar su propiedad. Esto es reconocido por los

Articulos 7'y 32 de la Constitucion de Uruguay que hacen referencia ala propiedad

como “un derecho inviolable”, y “al derecho de  ger protegidos en el goce de su...

propiedad”, respectivamente  En la opinion de las Demandantes, para poder “gozar” de

la propiedad, a uno se le debe permitir usar esa propiedad?®.

Las Demandantes invocan asimismo laredaccion literal y las interpretaciones de los
Articulos 486, 487, y 491 del Cédigo Civil, y el Articulo 16 delaLey de Marcas ~ 2*.,
Sostienen que, en contraposicion ala aseveracion de la Demandada, |os derechos
marcarios—como todos |os demés derechos de propiedad —estén protegidos en virtud
delalegislacion uruguaya a pesar de que esos derechos no sean absolutos; de hecho,
ningun derecho de propiedad es absolutd”. Ademés, en la opinién de las Demandantes,
el hecho de que existan disposiciones separadas para la propiedad intelectual en la
Constitucion y el Cédigo Civil no significa que la propiedad intelectual no esté protegida

en virtud de estos instrumentos®,

2. Laposicion de la Demandada

Seguin Uruguay, aun s se pudieran considerar expropiatorias las Medidas |mpugnadas
—ago queniega — € efecto delaRPU y la Regulacion del 80/80 no es equivaente a
una expropiacion porque no se hareducido tanto el valor del negocio como para
privarlo de su carécter deinversion”?*. [Traduccién del Tribunal]

Uruguay pone en relieve las pruebas de hecho que demuestran que el negocio de las
Demandantes conserva un valor comercia significativo 2. Haciendo referenciaa
informacién sobre la participacion de Abal en el mercado, la Demandada observa que
Abal conservl y conservasu valor comercial. Hace asimismo referenciaa informe

20 CR, 11 134, 137-138; Constitucién de la Reptblica Oriental del Uruguay, 31 de octubre de 2004 (RLA-1y C-
30), Arts. 7 y 32; Segunda Opinién de Fischer, (CWS-24), 1 5.

21 CR, 1 134-135, 137-140; Cédigo Civil de Uruguay (C-266), Art. 491; Opinion de Fischer (CWS-12), 132; Ley
de Marcas (C-135), Art. 16; Segunda Opinién de Fischer (CWS-24), 1 39.

22 CR, 1 136; Segunda Opinion de Fischer (CWS-24), 1 37.
23 CR, 11138, 140.

24 RCM, 11 7.3, 7.29-45.

25 RCM, 111 7.30, 7.38-7.43; RR. 6.20-6.40.
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pericial en materia de dafios de las Demandantes, que exhibio flujos de cgja positivos a
perpetuidad para Abal, a pesar dela RPU y la Regulacién del 80/80%%°,

212. Uruguay hace hincapié en que €l resultado operativo neto de Abal en realidad aumento
entre los afos 2005 y 2012. Resalta que, dicho resultado, en el afio 2012, tres afios
después de laimplementacion de la RPU y la Regulacién del 80/80, fue superior a
cualquier momento desde el afio 2004, tal como lo demuestra el gréfico infra®*’.

Resultado operativo neto de Abal
2004-2012

Confidential

Abal Net Operating Income
2004-2012

600
500
400

300

SUYU, '000,000s

200 |

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

e audited financial statements as ope
vailable for 2013, data for 2012 is displayed as repa

Sources:
[1] Abal Hermanos Financial Statements, December 31, 2006 - December 31, 2012 (C-122, C-123, €297, C-299, C-300, C-301, C-302, C-303).

Notas:

[1] El resultado operativo neto se calcula en |os estados contables auditados como el resultado operativo menos impuestos indirectos, descuentos y
subsidios.

[2] En tanto no hay estados contables disponibles para el afio 2013, se muestran los datos para el afio 2011 tal como fueran informados en |os estados
contables correspondientes al afio 2012.

Fuentes:

[1] Estados Contables de Abal Hermanos, 31 de diciembre de 2006 — 31 de diciembre de 2012 (C-122, C-123, C-297, C-299, C-300, C-301, C-302, C-
303).

213. Demanerasimilar, Uruguay hace referencia alos beneficios brutos totales de Aba entre
los afios 2005 y 2013. Observa que, excepto en e afio 2010 (cuando Abal vendi6 durante
un tiempo cigarrillos por debajo del costo de produccion), su beneficio bruto total fue
superior todos los afios con posterioridad a afio 2008, cuando se implementaron las
regul aciones. Esto se representa en e gréfico infra®®;

28 RR, 16.34.
%7TRCM, 1 7.40.
8RR, 1 6.36.



Beneficio bruto de Abal

Abal Gross Profit
2004-2013
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Notes

(1) Gross Profit is calculated in the Audited Financial Statements as Net Operating Income less Cost of Sales for both Local and Export Sales.

(2) Values are taken from the Audited Financial Statements as reported., then adjusted for inflation and reported in 2014 Pesos

(3) Factory Closure Savings are calculated as UYUS 0.074 per stick multiplicd by volume for each year after 2010, UYUS 0.074 s the per-stick savings Navigant
calculates in its Appendix L adjusted for inflation and reported in 2014 Pesos.

ssssss

(1) Abal Hermanos Financial Statements, December 31, 2004-December 31, 2013 (C-207. C-208 €200 (-300, C-301 C-302, C-122 C-303. C-123 C-412)
(2) Inflation Data - International Mozetary Fund (AG-44).

(3) Second Navigaat Report, 951 and Appendices L and M,

(4) Abal Historical Sales Volnme and Revenue, 1099.2014 (C-372).

Dlotas

)
@
©)

El beneficio bruto se calcula en los estados contabl e auditados como el resultado operativo neto menos el costo de venta tanto para
las ventas |ocales como para las ventas de exportacion.

Los valores son tomados de | os estados contables auditados tal como fueron informados, posteriormente ajustados por inflacion e
informados en Pesos de 2014.

Los ahorros d cierre de la fabrica se calcularon como UY U 0,074 por barra multiplicados por €l volumen para cada afio después
del afio 2010. UY U 0,074 es el ahorro por barra que Navigant calcula en su-Apéndicel gjustado por inflacion einformado en
Pesos de 2014.

Euentes:

@

@
©)
@

214.

215.

Estados Contables de Abal Hermanos, 31 de diciembre de 2006~ 31 de diciembre de 2012 (C=297 C-298 (C-209 _(C-300 _C-301
C-302 C-122 C-303 C-123 C-412).

Datos de inflacion— Fondo Monetario Internacional (AG=44).

Segundo Informe de Navigant 151 y-Apéndicesl y M
Volumen de ventas e ingresos histdricos de Abal, 1999-2014 (C-372).

Por ultimo, Uruguay subraya que, en € afio 2012, los beneficios de Abal ascendieron

aproximadamente a USD 3,5 millones®®.

La Demandada rechaza asimismo el argumento de las Demandantes de que deberia
considerarse que cada uno de sus activos de marcas fue afectado en formaindependiente
por las Medidas Impugnadas #*. Por e contrario, la Demandada sostiene que, en el
contexto de los reclamos de expropiacién indirecta, € andlisis debe centrarseen la
inversién en su conjunto, en formaglobal, no en sus partesindividuales  %. Ademés,

disiente con la nueva caracterizacion que las Demandantes hacen de | as actividades que

29 RCM, 1 7.39, en referenciaal CM, 1 108.
X0RR, 11 6.21-6.22.

ZLRR, 11 6.21-6.22; Véanse, asimismo, 11 6.24-6.25 (que citan a Burlington Resources, Inc. ¢. Repiblica del
Ecuador, Caso CIADI N.° ARB/08/5, Decisién sobre Responsabilidad, 14 de diciembre de 2012, ("Byrlington”)

(CLA-274), 1 257, 260, 398; Feldman (RLA-201), 1 109).
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se encuentran dentro del concepto de “inversiones” en virtud del Articulo 1(2) para

incluir los activos de marca.

(i) Poder de policia soberano de Uruguay

216. Conforme al argumento de Uruguay, la preservacion y proteccion de la salud publica
constituye una manifestacion del poder de policia por excelencia?, que es, a su vez, un
elemento esencia de la soberania permanente de un Estado %3, A Uruguay le asiste e
derecho de gercer su poder soberano inherente de proteger la salud publica sin incurrir
en responsabilidad internacional en términos generadles (ya sea por presunta

expropiacion o violacién de otros estandares de tratamiento).

217. LaDemandada alega que un gjercicio no discriminatorio de buenafe, del poder soberano
de policia de un Estado para proteger lasalud o € bienestar, no constituye una

expropiacion en derecho, >

. El Estado tampoco es responsable del pago de una
indemnizacion por los darfios que resulten del giercicio de dicho podef®. En sustento de

esta proposicion, la Demandada invoca, entre otros, el caso Chemtura®®.

218. Uruguay no le ve relevanciala aseveracion de la Demandante de que el TBI no contiene
exclusion o exencidn particular alguna. Parala Demandada, ladoctrinadel poder de
policia constituye una norma fundamental del derecho internaciona consuetudinario y
como tal, debe aplicarse alainterpretacion del Articulo 5, de conformidad con el
Articulo 31 de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“CvDT )%,
Ademés, € Articulo 2(1) del TBI reconoce en forma explicita el plano especia en el
cua existe & poder de policia, a permitir que los Estados contratantes se nieguen a

admitir inversiones “por razones de seguridad, orden publico, salud publica o

%2 RCM, 1 2.9.
ZBRCM, 1 2.6.

Z4RCM, 11 7.11-12; RR, 1 6.8 (que citaa Renée Rose Levy de Levi c. Republica de Per, lcaso ciaDI
N.° ARB/10/17, Laudo, 26 de febrero de 2014 (*“|_ evy) (RLA-207), 1 475).

%5 RCM. 112.10-18; 7.10-16, 7.21; RR, 1 6.8, 6.12. (que citan, entre otros, al Proyecto de Convencién sobre
Responsabilidad Internacional de los Estados por Dafios Causados a Extranjeros de la Universidad de Harvard
(Tercera) Reformulacion de la Ley de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos; Saluka Investments B.C. (los
Paises Bajos) ¢. Republica Checa CNUDMI, Laudo Parcial, 17 de marzo de 2006, (‘Ggyka”) (CLA-227) 1 262;
Methanex Corporation c. Estados Unidos de América, CNUDMI, Laudo Definitivo, 3 de agosto de 2005,
(“Methanex’) (RLA-164), Parte IV, Ch. D, { 7; Chemtura (RLA-53), 1 266; Too c. Greater Modesto (RLA-153),
1 26, Bischoff (RLA-138)).

6 RCM, 12.17 (que cita Chemtura (RLA-53), 1 266).
ZTRR, 112.3-2.9.
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219.

220.

221.

222.

moralidad”?®. Este poder no puede circunscribirse a punto de admisién de inversiones,

Sino que debe considerarse una parte permanente de la autoridad regulatoria del Estado.

Uruguay no sugiere que los poderes de policiadel Estado son absolutos ~~ %*°. Por €
contrario, se circunscriben ala accién gubernamenta que no sea discriminatoria ni
adoptada de malafe, sino que se adopte en el ejercicio “del poder inherente y pleno de
un soberano de dictar todas las leyes necesarias y adecuadas para preservar la seguridad,
el orden, lasalud, lamoralidad y lajusticia ptblico$® [Traduccion del Tribunal]. Otras
categorias de acciones del Estado, aun cuando sean adoptadas en pos de algiin fin
publico, no estarian cubiertas®".

La Demandada considera que |as autoridades que invocan las Demandantes son
inadecuadas. Tanto en los casos de Norwegian Shipowners como Santa Elena, no se
apel6 alos tribunales para determinar si existio una expropiacion o no, sino sélo para

determinar el monto de la indemnizacién adeudada por dicha expropiacion®®.

En consecuencia, la presunta interferencia de Uruguay con la propiedad de las

Demandantes en el ejercicio del poder de policiano constituye una expropiacion®©.

(if) Las Demandantes no poseian derechos marcarios pasibles
de ser expropiados

La Demandada sostiene que no adquirié compromiso alguno con relacién alas marcas
en cuestion en este procedi miento, en tanto dichas marcas no son detitularidad de las
Demandantes. La Demandada examina una a unalas siete variantes presuntamente
afectadas por laRPU y la Regulacién del 80/80: Marlboro Gold, Marlboro Blue,
Marlboro Fresh Mint, Fiesta Blue, Fiesta 50 50, Philip MorrisBluey Premier 2%,
Concluye que, en cada caso, no eran idénticas alas marcas registradas origina mente®,
Por lo tanto, en el momento en que se adoptaron las Medidas Impugnadas, estas

variantes no estaban registradas ante laDNPI, y no existia “e predicado necesario para

ZBRCM, 1 2.9.

2 RR, 12.13.

Z0RCM, 12.8; RR, 12.10.

#1RR, 1 2.10.

%2 RR, 116.10-6.11.

X3RCM, 12.17.

%4 RCM, 11 9.52-9.76.

%5 RCM, 11 9.51-9.75; RR, 1 9.66.
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223.

224,

laproteccion juridica --- en virtud de la legislacion uruguaya” 2% [Traduccién del
Tribunal]. En tanto todas las marcas de las Demandantes tal como fueron registradas
contenian | os descriptores prohibidos, esto invalidaba sus marcas registradas. En
consecuencia, las Demandantes carecen de un reclamo expropiatorio viable ya que
“nunca se tomaron la molestia de perfeccionar esos supuestos derecho$ . [Traduccién

del Tribunal]

La Demandada afirma que, en virtud de lalegidacion uruguaya, para que unamarcaen
uso tenga derecho a proteccién, debe cubrir la marca ‘exactamente como fue registrada”
y que “[c]ualquier variacién alamarcaoriging registrada, seaen su denominacion o
en sus elementos gréficos, logos, dibujos, colores, etc., constituye una marca diferente
no registrada y por lo tanto su titular no adquiriré derechos de exclusiva sobre la nueva
marca ni podrainvocar derechos sobre ésta basandose en € registro de lamarca

original "?%,

L as disposiciones operativas de laley de marcas uruguaya confirman, en laopinion de
la Demandada, que |a proteccion negativa se circunscribe ala marca precisamente como
fue registrada. La Demandada cita, entre otros,

" El Articulo 31 delaLey de Marcas, que dispone que “[p]resentadala solicitud
de registro, no se admitira ninguna modificacion del signo marcario. Toda
pretension de modificacidn en este sentido serd motivo de un nuevo pedido de
registro” 2%

" El Articulo 13 delaLey de Marcas, que dispone que, concedido €l registro de
unamarca, € titular no puede solicitar un nuevo registro de una marcaidéntica

sin que renuncie anteriormente al primer registro®”°.

" LaResolucion dela DNPI N.° 21/2001, una Resolucion técnica, que confirma
que |as “modificacjones del signo serdn motivo de un nuevo pedido de registro”
y “solo se permitiralamodificacion de los nombres y domicilios de los titulares
por errores tipogréficos y limitaciones ala proteccion ™.

%6 RCM, 1 9.20.

%" RCM, 19.83.

28 RCM, 19.53, que citaa Informe de Barrios (REX-004), 1 96 (énfasis en € texto).
9 RR, 19.68; Ley de Marcas (C-135), Articulo 31.

7O RR, 119.70-9.72.

2™ Direccién Nacional de la Propiedad Industrial, Resolucion de la DNPI N.° 21/2001 (14 de noviembre de 2001)
(R-375), pég.L.
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225. Enlaopinion de la Demandada, las Demandantes pretenden evitar lalegislacion
uruguaya aplicable al invocar €l Articulo 5(C)(2) del Convenio de Paris. Sin embargo,
el Articulo 5(C)(2) no tiene nada que ver con los requisitos de registro de un Estado
Miembro. Sdlo es aplicable ala cuestion de la proteccion otorgada en otros paises, a

marcas que ya han sido registradas.

226. En cualquier caso, las marcas objeto deladiferenc  1a no tenian el mismo “cardcter
distintivo” que las marcas que registraron originalmente las Demandantes, y, por lo
tanto, deberian haberse registrado por separado, alin en virtud de lalectura equivocada
de las Demandantes del Convenio de Paris 22 Uruguay explica, inter alia, quesi las
variantes que las Demandantes invocan cambiaron e caracter distintivo de lamarca
origina (esdecir, st Marlboro Gold esta protegido por €l registro de Marlboro Light),
entonces no seria necesario registrar ninguna otra marca comercial de Marlboro que
comparta las mismas caracteristicas y se extenderia atodas, no solo a Gold, sino también

aRed, Blue, Black, y Fresh Mint, en tanto las caracteristicas principales sigan siendo las
mismas”’>.

(iif)Lalegislacion uruguayales confiere alas registrantes de
marcas solo €l derecho ala proteccion contrael uso de
terceros

227. LaDemandada postula que las Demandantes carecen de un derecho juridicamente
protegido susceptible de ser expropiado. Como el derecho internacional en el que se
basa, laley de propiedad intelectual uruguaya no les otorga alas registrantes de marcas
un derecho afirmativo a usar sus marcas en € comercio. En cambio, les confiere
solamente el derecho negativo de evitar que otros lo hagarf’. El argumento se compone

de tres partes.

228. Primero, la Demandada alega que € perito de las Demandantes, el Profesor Gustavo
Fischer, fueradel contexto de este arbitraje, especificamente observo en su caracter de
Presidente de la Asociacion Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial que, en
virtud de lalegislacion uruguaya, € registro de unamarca “no implica de modo alguno

una autorizacion o habilitacién paralarealizacion de determinada actividad respecto de

22 RR, 19.67.
BRR, 19.76.
24 RCM, 11.26, 7.47-7.52; RR 1 6.16-6.19; RCM 11 9.22-9.47.
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lacua se solicitael registro. Ello en virtud de que la Direccién Naciona de La Propiedad
Industrial no tiene asignado tal cometido*"°. La Demandada observa asimismo que, en
sus impugnaciones de la RPU o de la Regulacién del 80/80 ante |os tribunales
nacionales, las Demandantes no incoaron una demanda por un derecho de uso

garantizado bajo laley de marcas uruguaya®'®.

229. Segundo, la Demandada sostiene que las Demandantes no han podido sefidar
disposicion algunaen laLey de Marcas ni encontrar fundamentos en virtud de la
legislacion uruguaya para su proposicion de gue unamarcale confiere alaregistrante

algo més que un derecho a evitar que otros la usen®’”.

230. En particular, la Demandada argumenta ademas que laposicion y lapracticade la DNPI
siempre ha sido que unamarca no confiere a su propietario un derecho a usarla, sino un
derecho a excluir de su uso a terceros”®. Esto ha sido confirmado por la

jurisprudencia®”.

231. LaDemandada sostiene que las Demandantes han sido empujadas a argumentar que
dicho derecho [de uso] puede inferirse del derecho de propiedad, justamente porque la
ley de marcas de Uruguay no garantiza un “derecho a uso”? | 5 Demandada observa,
inter alia, que el Articulo 491 del Cadigo Civil de Uruguay establece en forma expresa
disposiciones separadas para los bienes tangibles, por una parte, y |a propiedad

intelectual, por otra®*!

. Ademés, las normas especiales de lalegislacién de marcas que
sblo reconocen un uso negativo se aplicarian por sobre las normas especiaes del Codigo

Civil, aun si el Cédigo en teoria debiera regir los derechos marcarios®?.

P RR, 19.23, que cita el documento presentado por laAUDAPI alaDNPI, 15 de febrero de 2012 (R-AB-57),
pag. 3.
215 RR, 111 9.24-9.28.

27 RR, 11 9.30, 9.32-9.33.; RCM, 1 9.25.

28 RR, 19.39, que citala Declaracion Testimonial de la Dra. Brenda Justo Delorenzi, 16 de septiembre de 2015
(RWS-008), 12; RCM, 11 9.27-9.28.

29 RCM, 19.26; RR, 11 9.37-9.38. La Demandada afirma asimismo que las Demandantes han malinterpretado la
naturaleza de la sentencia del TCA alaque hacen referencia en sustento de su posicion, principal mente porque
omitieron presentar latotalidad de la cita que contenia unareferencia explicita al derecho alaexclusion. Véase
RR, 11 9.34-9.36.

20 RR, 179.40-9.46; RCM, 17 9.32-9.34.
ZLRR, 119.40-9.41.
22RR, 19.44.
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232. En conclusion, la Demandada considera que el simple acto de registrar una marca no
puede utilizarse como proteccion contra la accidn regulatoria del gobierno que restringe

el uso de estas marcas, 0 de |os productos con |os cuales éstas estdn asociadas®®>,

233. Tercero, la Demandada sostiene que ninguno de los convenios internacionales en

materia de propiedad intelectual citados por las Demandantes reconoce un derecho de

uso’®*:

" Enloqueserefierea Protocolo del MERCOSUR, este sblo emplea un lengugje
afirmativo para describir un derecho negativo 2*°. Su Predmbulo observa que
tiene como propésito adherir al Convenio de Parisy a Acuerdo ADPIC, ninguno
de los cuales creaun derecho deuso 2%, En cualquier caso, el Protocolo del
MERCOSUR sdlo es aplicable entre |os Estados Parte que o hayan ratificado;
esto es, Uruguay y Paraguay *®’. Aun en el supuesto de que se incorporaraen la
legislacion uruguaya, algo que la Demandada niega, no constituiria una
disposicion autdnoma de aplicacion universal, sino que se aplicaria con sus
limitaciones y condiciones (es decir, como si solo fuese aplicable a Paraguay).
No es aplicable la clausula de Nacion Mas Favorecida del Acuerdo ADPIC ya
gue las Partes Contratantes del Mercosur notificaron a Consgjo delos ADPIC
gue se beneficiarian de la excepcién en virtud del Art. 4(d) del Acuerdo sobre
los ADPIC.

En cuanto a Convenio de Parisy a Acuerdo ADPIC, la Demandada argumenta
que la Réplica de las Demandantes no serefiereal Convenio de Paris %%,y
observa que un panel dela OMC hadecidido que € Acuerdo ADPIC sdlo
reconoce un derecho negativo, no un “derecho positivo a la explotacién o

uSO,’289

Enlo que serefierea Tratado de Montevideo, |a Demandada alega que sblo es
aplicable entre los Estados Parte (Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay,
Per()®®, y e Articulo 2, que las Demandantes citan para fundamentar su

proposicidn, se refiere de hechoal “derecho al uso exclusivo”, que no constituye

un derecho afirmativo a uso en e sentido que manifiestan las Demandantes®.

Z3RR, 19.46.

' RR, 19.48.
25 RR, 9.51-9.52, que cita al Informe Pericial de Nino Pires de Carvalho, 16 de septiembre de 2015 (* |pnforme

de Carvalho’) (REX.017). La Demandada alega asimismo que el Argumento de las Demandantes se construye

sobre una traduccién incorrecta, en tanto los textos originales en idioma espafiol y portugués hacen referenciaa
“derecho de uso exclusivo™ que no es lo mismo que el “derecho exclusivo al uso”; (RR, §19.49 51). [Traduccién

del Tribunal]

5 RR, 19.52.

7 RR, 11 9.53-9.56; RCM, 1 9.46.

8RR, 19.58. Véase asimismo, RCM, 119.38-9.41.
2IRR, 11 9.59-9.61.

X0RR, 19.62.

P1RR, 19.63.
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234. Segun la Demandada, en tanto no existe este derecho, las Demandantes carecen de un
derecho marcario susceptible de ser expropiado.  “Por lo tanto, la condicién previa
esencia para un reclamo expropiatorio valido —derechos juridicos existentes con los
que interfiere el gobierno — se encuentra ausente “2%2. [Traduccién del Tribunal]. Las
Demandantes han conservado su derecho a prohibir aterceros e uso de sus marcas

registradas. Por lo tanto, no existe expropiacion.

3. El andlisisdd Tribunal

235. No es objeto de controversiaque las marcas y la plusvalia mercantil asociada a uso de
las marcas, conforman inversiones protegidas en virtud del Articulo 1(2)(d) del TBI >,
A fin de establecer si lasinversiones de las Demandantes han sido expropiadas, el
Tribunal analizara cada uno de |los siguientes interrogantes por separado:

a. ¢Eranlas Demandantes las titulares de las marcas prohibidas?

b. ¢Unamarcaconfiere € derecho de uso o sblo el derecho de proteccion contra el
uso por parte de terceros?

c. ¢Han expropiado lainversion de las Demandantes las M edidas |mpugnadas?

() ¢Las Demandantes eran las titulares de las marcas prohibidas?

236. La Demandada aduce que no tiene obligaciones en relacién con las marcas
controvertidas en el presente caso dado que dichas marcas no son de latitularidad de las
las Demandantes®™. La DemandadainvocalaLey de Marcas de Uruguay, que establece
que “[p]resentada la solicitud de registro, no se admitir& ninguna modificacion del signo

marcario”?%_ Jna Resolucién Técnicade la DNPI confirma que las modificaciones del

signo serdn motivo de un nuevo pedido de registro”2%,

237. El argumento es que las Demandantes debian realizar un nuevo pedido de registro para
las marcas que habian sido modificadas, incluidas aquellas paralas cuales e Decreto de

2005 habia prohibido el uso de descriptores engafiosos en las cgjillas de cigarrillos,

2 ¢

como “ligeros”, “bajo alquitran”, “ultra-ligeros” o “suaves”297

22RCM, 1747

293 Como se establece en la Dec. Jur., 1 194.

24 41222, supra, donde se indica cuéles son las marcas controvertidas en el presente caso.
25 RR, 19.68, donde se citala Ley de Marcas (C-135), Articulo 31 (énfasis en el texto).
2% Resolucién N.° 21/2001 de laDNPI, 14 de noviembre de 2001 (AB-60).

2T RCM, 111 9.48-9.76; RR, 1 9.67.
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238. Las Demandantes argumentan que la Demandada no puede impugnar latitularidad de
sus marcas en la etapa del fondo, puesto que deberia haber planteado esta excepcion
durante la etapa jurisdiccional, y que los registros de marca de las Demandantes eran de
conocimiento pablico mucho antes del comienzo del presente arbitraje . Asimismo,
las Demandantes sostienen que la Demandada no puede cuestionar latitularidad de sus

marcas, porque en su Decision sobre Jurisdiccion el Tribunal ya entendio que “[1] a

Demandada no ha objetado |a descripcién de las Demandantes de sus inversiones 2%

239. El Tribunal observaque a afirmar que la Demandada no puede solo al llegar a esta etapa
impugnar latitularidad de las marcas, |as Demandantes no invocan fundamentos de
derecho en sustento de su postura. Ademas, observa que esta objecion no se desarroll6
en laAudiencia. En lo que concierne ala otra objecién, durante lafase jurisdiccional las
Demandantes no establ ecieron sus marcas precisas, Sino que solo afirmaron en sentido
general que su inversion incluia ciertas marcas®®. En aquellaetapa, e Tribunal sdlo se
enfocd en establ ecer la existencia de una “inversion” a |os fines del Articulo 25(1) del
Convenio del CIADI, y no en crear un inventario de lainversion. Por ello, la cuestion

Se encuentra correctamente planteada ante €l Tribunal.

240. Las Demandantes han aducido también que conforme alaLey de Marcas de Uruguay,
gue se basa en convenios sobre la propiedad intelectual, como el Convenio de Paris, las
marcas que utilizaban en el comercio “no estan privadas de la proteccion que o torga el
registro de una marca simplemente porque no son idénticas en todos |os aspectos alas

marcas registradas de las Demandantes™3! [Traduccion del Tribunal]

241. Ta como yase mencionara, tras el Decreto del afio 2005, las Demandantes eliminaron
de sus cgjillas de cigarrillos | os descriptores prohibidos y renombraron muchas de sus
marcas para cumplir con lalegislacion; pero no solicitaron el registro de nuevas marcas,
y siguieron utilizando cajillas de cigarrillos précticamente con e mismo logo, color e
identidad de lamarca. Afirman que, por gemplo, los Marlboro Lights (Ligeros) se

convirtieron en los Marlboro Gold, con un paquete dorado, y mantuvieron “la misma

28 CR, 1 108.
29 Decision sobre Jurisdiccion, 1 194.
300 Memoria <nbre ]urlsdlccwn de las Demandantes “cmi1’, por sus s1glas en inglés),  62; SdA, ﬂ64 (donde se

1 CR, 1 110.
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tipografia especifica, el clasico cabrio o el simbolo grafico en forma de ‘techo’, y el

escudo de armas de Philip Morris colocado sobre la palabra Marlboro” [Traduccién del
Tribunal]**?. Hacen referenciaalaexplicacion dela  Profesor Barrios de que “[1]a

presentacion que la marca Marlboro Gold adopté en €l mercado se asemejaala

reivindicada en el titulo de marcas correspondiente a la marca Marlboro Lights™303,

242. Los peritos de las Demandantes compararon las marcas registradas con lamarca
utilizada en cada variante prohibida, y concluyeron que las marcas mantenian las
caracteristicas distintivas de las marcas registradas y, por ende, estaban protegidas **.

Sobre |a base de este fundamento, las Demandantes argumentan que como “los

elementos que difieren no alteran las caracteristicas distintivas de la marca” [Traduccion

del Tribunal], éstas mantienen latitularidad de sus marcas tal como fueron registradas,
aun cuando el término “| jghts (ligeros)” s elimin§ de |a marca que Abal utilizabaen

d comercio®®. Destacan que la palabra “ligeros” era un término genérico normalmente

utilizado dentro de laindustria antes de su prohibicién; y no un e emento distintivo de

lamarca registrada®®. Las Demandantes agregan que “1no obtuvieron una nueva marca,

porgue no necesitaron hacerlo: lamarcaMarlboro Goldya — estaba protegida” 37,

[Traduccion del Tribunal]

243. Lacuestion de latitularidad de las marcas debe determinarse en virtud de la legislacion
uruguaya en materia de propiedad intelectual, puesto que las marcas aqui controvertidas
estan registradas en Uruguay y existen, en su caso, conforme al derecho uruguayo. El
Tribunal tiene por delante la dificil tarea de aplicar |as regulaciones marcarias de
Uruguay ante la presencia de las opiniones discordantes de | os peritos de las Partes en

torno a su interpretacion.

244. El perito de las Demandantes, el Profesor Fisc her, ha opinado que “[1]as variantes de
productos utilizados en el mercado se encuentran dentro del alcance de la proteccion de
las marcas registradas por 1os Demandantes, por cuanto mantienen los rasgos distintivos

esenciaes de las familias de marcas y solamente difieren levemente de las marcas

%2 CR, 1 115.

3 | bid., donde se cita el Informe de Barrios, (REX-004), 1 101.

34 CR, 1 113; donde se citan sus peritos en propiedad intelectual, los Informes de los Profesores Gibson y Fischer.
%5 CR, 1116, donde se cita el Segundo Dictamen Pericial de Gibson (CWS-023), 1 16.

%% | bid., donde se cita el Segunda Opinién de Fischer (CWS-024), 1 74.

%7 CR, 1117 (énfasisen el texto).
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registradas en elementos no esenciales” 3%8. Ademas, ha sostenido que “las variacion gg

en elementos secundarios y no esenciales de las marcas no invalidan su registro ni

disminuyen la proteccion conferida a las marcas” 309

245. Laperito dela Demandada, la Profesora Barrios, ha afirmado lo siguiente:

Dd andlisis ded Memorial de las Demandantes, parece surgir que las

Demandantes pretenden fundamentar derechos marcarios sobre algunas de
estas marcas basandose en que las mismas _forman parte de una “‘familia de

marcas” o que son ‘“marcas derivadas” de otras marcas que si estan

registradas. A diferencia de otras legislaciones, la uruguaya no prevé
proteccion ni para las marcas derivadas (o variantes de marcas), ni paralas
familias de marcas, por lo que un reclamo basado en la proteccién de una
familia de marcas o sus variantes, no encuentra sustento legal en el Derecho
Marcario Uruguayo, y en consecuencia no goza de una proteccion®™.

246. Ademas de las opiniones de los peritos, € Tribunal observa que, tal como lo sefidarala
Demandaday como confirmara el sitio Web de la DNPI, cuando se adoptaron las
M edidas Impugnadas no habia marcas registradas para muchas de las variantes que Abal
vendia en Uruguay en discusion en entre procedimiento ™. Esto no es determinante a
momento de analizar Si eranecesario 0 no registrar nuevamente dichas variantes,

dependiendo del tipo de cambios realizados alas marcas que se habian registrado.

247. Asimismo, se observa que —aungue respalda las conclusiones de |la Demandada acerca
delatitularidad — la Profesora Barrios ha admitido que determinar si unamarca
modificada esté cubierta por una marca registrada no es un gjercicio literal, puesto que
“...las marcas deben ser consideradas en su integridad y, no desmembréandolas en partes
componentes a los efectos de su andlisis --- . Es decir que, es menester tener presente

guelamarcaesindivisible. Eslaimpresién de conjunto |o que debe tomarse en

consideracion a todos los efectos”312.

3% Segunda Opinion de Fischer, (CWS-024), 1 70.
39 | pid.
319 | nforme de Barrios (REX-004), 193 (notas al pie omitidas).

31 RCM, 11 9.57 respecto de Marlboro Gold; 9.61 respecto de Marlboro Blue; 9.67 respecto de Fiesta Blue; 9.69
respecto de Fiesta 50 50; 9.71 respecto de Philip Morris Blue. Segun la Demandada, |as marcas controvertidas en
€l presente procedimiento que no estaban registradas al momento en que se promulgé la RPU eran siete, Marlboro
Fresh Mint y Premier se agregaron alas marcas mencionadas supra (RCM, 1 9.83), aunque sin prueba alguna del
certificado de laDNPI.

312 RCM, 19.74, donde se cita el Informe de Barrios (REX-004), 119, que a su vez citala Sentencia N.° 354/2011
del TCA, defecha 28 de abril de 2011, que resolvio una controversia acerca de una similitud posiblemente confusa
entre marcas que competian entre si (AB-46).
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248. Estapostura, tomada de una sentenciadel TCA, coincide con las opiniones de |os peritos
convocados por las Demandantes, que han afirmado que lo importante es s lamarca
conserva su caracter distintivo. Estatambién es la posturadel Convenio de Paris parala
Proteccion de la Propiedad Industrial conforme al cual el em