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PROCESO 121-IP-2014

Interpretaciéon prejudicial del articulo 237 de la Decisién 486 de la Comisiéon de la
Comunidad Andina y, de oficio, de los articulos 273 de la Decisién 486 y 122 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Consultante: Direccién de
Signos Distintivos (DSD), del Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la
Propiedad Intelectual (Indecopi), Republica del Perd. Asunto: Acciéon de nulidad
presentada por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. contra el registro de la marca
“EXPONAUTICA PERU” (denominativa). Procedimiento administrativo: 541955-2013 .
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Nufiez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los 20 dias de noviembre del dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el mismo dia via
correo electronico, mediante el cual la Direccidbn de Signos Distintivos del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), solicita
la Interpretacion Prejudicial del articulo 237 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 541955-2013.

El Auto de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) decidi6: “Otorgar a la Direccion de Signos
Distintivos del Indecopi, Republica del Pera, un plazo de quince (15) dias contados a
partir de la notificacion del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha
constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un 6rgano permanente; 3) El caracter
obligatorio de su jurisdiccion; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el
ejercicio de sus competencias; 5) El caracter contradictorio de los procedimientos a su
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cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad
de sus actos”.

La comunicacion 1392-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, recibida el mismo
dia via correo electrénico, mediante la cual la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi
dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.

El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina admitié a tramite la solicitud de interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES:

Partes en el procedimiento administrativo:
Accionante: MARFOR PRODUCCIONES S.R.L.
Emplazada: PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L.
Antecedentes generales:

1. El 6 de septiembre de 2012, la empresa PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L. y
MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. celebraron un contrato de asociacion en
participacién denominado “Convenio de Organizacion Expo Nautica 2012”, a fin de
trabajar conjuntamente para que se lleve a cabo el evento denominado
“EXPONAUTICA 2012”. En la medida que ambas empresas son creadoras de la
marca EXPONAUTICA PERU, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca en
el futuro, sin previa autorizacién de la otra parte.

2. PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L. solicito el registto de la marca
“EXPONAUTICA PERU” (denominativa), la misma que fue otorgada por la Direccion
de Signos Distintivos mediante Certificado P00200095.

3. El 2 de agosto de 2013, MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta accion de
nulidad contra el registro de la marca “EXPONAUTICA PERU’, registrada en favor de
PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L.

4. Mediante providencia de 26 de noviembre de 2013, la Comisién de Signos Distintivos
sefala que: “Habiéndose vencido el plazo de ley, sin que la emplazada conteste la
accion de nulidad, téngase por no contestada y pase el expediente a resolver”. El
titular de la marca objeto de anulacion, PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L.
presentd un escrito de “téngase presente al momento de resolver”.

5. El 22 de agosto de 2014, la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi solicita al
Tribunal interpretacion prejudicial del articulo 237 de la Decision 486.

Argumentos de la accionante:

6. MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta accién de nulidad sobre la base de los
siguientes argumentos:

- En la medida que ambas empresas son creadoras de la marca EXPONAUTICA
PERU, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca en el futuro, sin previa
autorizacion de la otra parte.

- De lo seinalado en el referido convenio se desprende que tanto PROFESIONALES
MARITIMOS S.R.L. como MARFOR PRODUCCIONES S.R.L., reconocen ser
propietarios de la marca EXPO NAUTICA PERU, ademas que ambas empresas
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acordaron que no podrian hacer uso de la misma sin previa autorizacién escrita
de la otra parte.*

- Sobre el particular, la propia Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, citando al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, ha sefialado en numerosos pronunciamientos
que para determinar si una persona obré con mala fe resulta necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencion o de la conciencia de violar una
disposicion legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal.

- En consecuencia, existiendo un acuerdo expreso en el contrato, resulta evidente
que PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L. registré la marca EXPO NAUTICA
actuando de mala fe, determinando el uso excluyente por una sola de las partes, a
pesar que ambas empresas trabajan conjuntamente en el desarrollo de la feria
EXPO NAUTICA a fin de generar el posicionamiento del evento y su
denominacion.

- Dicho actuar, ademas de ser una practica refiida con la lealtad comercial y el
principio de competencia por eficiencia, afecta directamente a la empresa
obstaculizando su actividad concurrencial, al no permitirsele el uso de la
denominacion EXPO NAUTICA, no obstante haber trabajado para lograr su
posicionamiento en el mercado.

Argumentos de la emplazada:

7. El titular de la marca objeto de anulacion, PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L.,
sefialo lo siguiente:

- ElI 18 de septiembre de 2013, en su calidad de representante legal de
PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L. — PROMAR, fue notificado con el
contenido de la cédula de notificacion de 6 de septiembre de 2013, por la que se
corre traslado del escrito S/N de 2 de agosto de 2013 presentado por Victor
Gerardo Marquina Mauny en representacion de MARFOR PRODUCCIONES
S.R.L.

- En el supuesto negado que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. sea co-creadora
de la marca denominada EXPO NAUTICA: la solicitante, en mérito al
pronunciamiento contenido en el primer parrafo de la cédula de Notificacion de 6
de septiembre de 2013, no ha presentado medio probatorio alguno destinado a
probar los hechos en que sustenta su pretension, vulnerando de esta manera el
deber probatorio de todo administrado.

- Toda pretension, incluida una solicitud de nulidad de registro de marca, debe estar
acompafnada de los medios probatorios suficientes para acreditar los hechos en
gue se sustenta la solicitud, de lo contrario seria declarada infundada.

- Debido a que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. ha hecho caso omiso a su
deber probatorio al no haber presentado evidencia alguna que pueda demostrar
los hechos en que sustenta su pretension nulificante, ésta deberia ser declarada
infundada.

El Convenio de Organizacion EXPONAUTICA 2012 sefiala en su primera clausula — Antecedentes-, que
el evento EXPONAUTICA PERU es una feria de proveedores de bienes y servicios que se realiza del 29
de noviembre al 2 de diciembre del 2012 y tiene como creadores de la marca, producto del referido
proyecto a la empresa PROFESIONALES MARITIMOS S.R.L. y MARFOR PRODUCCIONES S.R.L.
Asimismo, dicha clausula sefiala que cualquiera de las partes no podra hacer uso de esta marca en el
futuro, sin previa autorizacién escrita de la otra parte, dado que ambas empresas son duefias y
creadoras de la misma, e inclusive marcas similares como feria nautica, salén nautico, expo boats, etc.
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La Direccidn de Signos Distintivos del Indecopi solicita la siguiente interpretacion:

8. Conforme a lo expuesto por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L., puede advertirse
que el argumento de la referida accion no puede ser materia de pronunciamiento a
través del procedimiento de nulidad de registro a que se refiere el articulo 172 de la
Decision 486, por cuanto el supuesto argumentado por la accionante corresponderia
a lo reservado para la Accién Reivindicatoria, conforme al articulo 237 de la Decision
486.

9. En este contexto solicita que este Tribunal se sirva interpretar la disposicion
normativa antes mencionada, a efectos de determinar si cuando se hace referencia a
que “las acciones reivindicatorias se tramitan ante la autoridad nacional competente”,
se esta incluyendo bajo esta categoria a entidades de la administracion publica,
diferentes a los “Jueces Nacionales”, pero con competencia cuasi jurisdiccional como
ocurre en el caso del Indecopi.

B. INTERPRETACION PREJUDICIAL SOLICITADA:

10. De conformidad con el articulo 1 literal c) del Tratado de Creacion del Tribunal del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretacion se solicita
forma parte del ordenamiento juridico de la Comunidad Andina.

11. A tenor del articulo 32 de dicho Tratado, en correspondencia con lo establecido en
los articulos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las normas que
integran el ordenamiento juridico andino.

12. En el presente caso, la Direcciébn de Signos Distintivos del Indecopi solicitd la
interpretacion del articulo 2372 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

13. Procede la interpretacion solicitada y, ademas, se interpretaran de oficio los articulos
273% de la Decision 486 y 122* del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

Articulo 237.- Cuando una patente o un registro de disefio industrial se hubiese solicitado u obtenido por
quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la
persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea
transferida la solicitud en trdmite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o
cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también
tuviese tal derecho, la persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente
pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, en la misma accion de reivindicacion podra
demandarse la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Esta accidn prescribe a los cuatro afios contados desde la fecha de concesién del derecho o a los dos
afios contados desde que el objeto de proteccién hubiera comenzado a explotarse o usarse en el pais
por quien obtuvo el derecho, aplicandose el plazo que expire antes. No prescribira la accion si quien
obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

Articulo 273.- Para los efectos de la presente Decision, entiéndase como Oficina Nacional Competente,
al érgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, entiéndase como
Autoridad Nacional Competente, al érgano designado al efecto por la legislacién nacional sobre la
materia.

Articulo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
podran solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la
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C. CUESTIONES EN DEBATE:

I. De la legitimidad activa de la Direccién de Signos Distintivos y de la Comisién de
Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretacion prejudicial facultativa.

II. Lafinalidad y efectos de la interpretacién prejudicial facultativa.

[ll. La accién reivindicatoria conforme al articulo 237 de la Decision 486.

IV. Competencia para conocer la accion reivindicatoria. El concepto de “Autoridad
Nacional Competente” en la Decision 486.

D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE:

I. De la legitimidad activa de la Direccién de Signos Distintivos y de la Comision
de Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretacion prejudicial
facultativa.

Antecedentes:

14. Mediante Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el
mismo dia via correo electrénico, la Direccidon de Signos Distintivos del Indecopi
solicité la Interpretacion Prejudicial del articulo 237 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 541955-
2013.

15. Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, este Tribunal decidié: “Otorgar a la
Direccidon de Signos Distintivos del Indecopi, Republica del Perd, un plazo de quince
(15) dias contado a partir de la notificacion del presente auto, para que acredite lo
siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un 6rgano
permanente; 3) El caracter obligatorio de su jurisdiccién; 4) El deber de aplicar
normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El caracter
contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; vy, 6)
la imparcialidad de sus actos”.

16. Mediante comunicacion 1392-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014,
recibida el mismo dia via correo electrénico, la Direccién de Signos Distintivos del
Indecopi dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.

La interpretacion prejudicial facultativa solicitada por la Direccién de Signos
Distintivos del Indecopi:

17. El concepto de “juez nacional’, en el sentido de los articulos 33> del Tratado de
Creacion del Tribunal y de los articulos 122° 1237, 1258, 127° y 128" de su Estatuto,

oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera
decidir el proceso.

Articulo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
podran solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la
sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia
sin que hubiere recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera decidir el proceso. En todos los
procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez
suspendera el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticion de parte la interpretacion del
Tribunal.

Articulo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
podran solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la
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constituye un concepto auténomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe
ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el
objeto del instituto de la interpretacion prejudicial. De esta manera, no resulta
permisible la simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada
legislacién puede conferir una dimensién diferente al término “juez nacional”; aspecto
que por lo deméas puede generar una restriccion indebida al acceso a la justicia
comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en riesgo la aplicacion
uniforme de las normas comunitarias y promueve su fragmentacion.

18. El Tribunal, en cumplimiento de su misién de asegurar la interpretacion y aplicacion
uniforme de las normas que conforman el ordenamiento juridico comunitario en todos
los Paises Miembros de la Comunidad Andina, no se ha limitado a realizar una
interpretacion restrictiva y mucho menos literal del articulo 33 de su Tratado de
Creacioén y de los articulos 122 y 123 de su Estatuto, sino que a través de los afios
ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional’ a los fines de la
interpretacion prejudicial'’; considerando que se trata de un término genérico y
comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal.

19. Con ocasién de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y
Comercio de la Republica de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal)
gue originaron los procesos 14-1P-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se refiri6 a este
tema de la siguiente manera:

“‘De una manera general, se suele dividir el poder publico en diferentes ramas:
Esta clasificacion, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde
existen variados 6rganos de produccién normativa y varias formas juridicas

oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del Tribunal, el juez debera
decidir el proceso.

Articulo 123.- De oficio o a peticion de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la
sentencia fuera de Unica o Ultima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en
el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de
la Comunidad Andina, deberéa suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple
oficio, la interpretacién del Tribunal.

Articulo 125.- La solicitud de interpretacidn que los jueces nacionales dirijan al Tribunal debera contener:
a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;

b) La relacion de las normas del ordenamiento juridico de la Comunidad Andina cuya interpretacion se
requiere;

c) Laidentificacion de la causa que origine la solicitud;

d) Elinforme sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretacion; vy,

e) Ellugary direccion en que el juez o tribunal recibird la respuesta a su consulta.

Articulo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuld la consulta, debera adoptar en
su sentencia la interpretacion del Tribunal.

Articulo 128.- Los Paises Miembros y la Secretaria General velaran por el cumplimiento y la observancia
por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretacion prejudicial. Los Paises
Miembros y los particulares tendran derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la accion de
incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o
cuando efectuada ésta, aplique interpretacion diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de
las disposiciones de este Capitulo los jueces nacionales deberan enviar al Tribunal las sentencias
dictadas en los casos objeto de interpretacion prejudicial.

El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por
ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlantico (Proceso 30-IP-98), la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Repulblica de Colombia - Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal — (Procesos 14-1P-2007 y 130-1P-2007), la Corte Constitucional de la Republica de
Colombia (Procesos 10-1P-94, 01-1P-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la Republica de
Venezuela (Proceso 19-1P-98), la Corte Suprema de Justicia de la Republica del PerG (149-1P-2011), y
en los ultimos afios, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-1P-2014), Tribunales
Arbitrales de la Camara de Comercio de Bogota (Procesos 161-1P-2013, 181-1P-2013, 14-IP-2014),
Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Medellin (Proceso 79-1P-2014), Centro de Arbitraje de
la Camara de Comercio Ecuatoriana — Americana (Proceso 262-1P-2013), entre otros.

10

11
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complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificacion en relacion
con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos
ya no es suficiente el criterio organico y, en consecuencia, para analizar la
naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse so6lo a los que emanan
de los Jueces de la Republica. En este marco argumentativo, es entendible y
evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a érganos diferentes
del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas
sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia y los articulos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto,
cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de
identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretacion prejudicial y que
dentro de un Pais Miembro es aquel que ostenta la funcién judicial. Como la
finalidad de la interpretacion prejudicial es la aplicacién uniforme de la normativa
comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el
Pais Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretacion
prejudicial para cumplir con la filosofia de la misma.

Como conclusioén, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los
organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las
condiciones minimas sefialadas por la ley interna; para de esta manera tenerlos
como legitimados para solicitar la interpretacién prejudicial, cuando en el
ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o
se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario
Andino. Esto consolida el principio de cooperacion y colaboracién entre el “juez
nacional” y el “juez comunitario” en la administracion de justicia, ya que ambos
con jurisdiccion y competencia propias efectian su aporte a la vigencia del
derecho de integracion”.

20. En oportunidad y a instancia de la Direccion de Signos Distintivos a través del Oficio
1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014; este Tribunal, ampliando la
linea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera
importante poner de relieve lo siguiente:

21. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo mas que a su
organo emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no
solamente el criterio orgénico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio
funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicacién
uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sélo a los actos que
emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras
autoridades que la aplican en los hechos.

22. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no Unicamente el
criterio orgénico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la nocién de
juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones
jurisdiccionales a 6rganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias
para aplicar normas juridicas con la finalidad de resolver controversias y emitir
decisiones firmes.

23. La imparcialidad de estas entidades motivan la “jurisdiccionalizacion” de los
procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “6rganos



GACETA OFICIAL @ 11/12/2014 8 de 20

administrativos sui generis o especiales”?
jurisdiccional-administrativa”*2.

, U “o6rganos de naturaleza hibrida,

24. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en
relacién con las normas nacionales, son de aplicacion directa e inmediata y gozan de
autonomia. En este sentido, tomando en cuenta que todos los O6rganos e
instituciones de la administracién publica de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina deben actuar en el marco del principio de legalidad; el limite de su actuacién
también estd determinado por el ordenamiento juridico comunitario. De esta manera,
si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con
una interpretacion prejudicial del Tribunal antes de la emisién de los actos
administrativos que correspondan; en la practica se asegura la aplicacién uniforme
de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada, ademas de
gue se limita la discrecionalidad de la administracion; otorgando mayor seguridad
juridica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor
proteccion de los derechos de los administrados.

25. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la via
judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretacion
prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones
jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes e,
inclusive, contrarias al ordenamiento juridico comunitario andino y a la jurisprudencia
del Tribunal. Esta situacion podria generar el indeseado incumplimiento por parte del
Pais Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho
comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones.

26. Como la finalidad de la interpretacion prejudicial consiste en la aplicacion uniforme de
la normativa comunitaria en todos los Paises Miembros de la Comunidad Andina; los
Jueces y Tribunales Nacionales, los arbitros en derecho® asi como las autoridades o
entidades administrativas a las que dichos Paises han conferido funciones
jurisdiccionales®® tienen la posibilidad de solicitar la interpretacion del Tribunal
cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna
de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
siempre que la sentencia o resolucion sea susceptible de recursos en derecho
interno.

27. En todos los procesos en los que la sentencia o resoluciéon no fuera susceptible de
recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los arbitros en
derecho, asi como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos
Paises han conferido funciones jurisdiccionales o han “jurisdiccionalizado” el
procedimiento deberan suspender el procedimiento y solicitar la interpretacion
prejudicial.

28. Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de
interpretacion prejudicial y evitar su desnaturalizacion, este Tribunal considera
necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de
los 6rganos consultantes, los mismos que serviran como parametro de analisis para
verificar en cada caso si pueden ser considerados como “juez nacional” en el sentido

2 |BANEZ DAZA, Maria José, La aplicacion del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptacion del

ordenamiento interno al comunitario: la cuestion prejudicial y legitimacion de los TEA, Cuadernos de
Formacion de la Escuela de la Hacienda Publica, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205.
GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Toméas-Ramén, Curso de Derecho Administrativo,
Ed. Thomson Reuters, Tomo Il, 2011, p. 616.

Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-Al-2010.

Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”.
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de los articulos 33 del Tratado de Creacion y de los articulos 122, 123, 125, 127 y
128 del Estatuto y si, en consecuencia, estdn legitimados para solicitar la
interpretacion del Tribunal.*®

29. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un 6rgano o entidad
administrativa realice una consulta con el propésito de obtener la interpretacion
prejudicial, ésta debera acreditar que:

1) Se ha constituido por mandato legal: En el caso de solicitudes provenientes de
autoridades o entidades administrativas, éstas deberan acreditar,
particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley;
ademas de que sus funciones, asi como sus respectivas competencias se
encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.

2) Se trata de un 6rgano permanente: Las autoridades o entidades administrativas
deberan acreditar que tienen naturaleza permanente.

3) EIl caracter obligatorio de sus competencias: Las autoridades o entidades
administrativas deberan acreditar el caracter obligatorio de sus competencias. Es
decir, que se trate de 6rganos a los cuales los destinatarios de las normas
andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los
derechos subjetivos previstos en la normativa andina.

4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus
competencias.

5) El caréacter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido
proceso: A los fines de la interpretacion prejudicial, se considerara legitimada a
la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un
procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido
proceso, y en el que se emitan actos motivados con exposicién de los
fundamentos de hecho y de derecho que justifican su decision.

6) La imparcialidad de sus actos: Por udltimo, el Tribunal debe verificar que la
normativa interna garantice la imparcialidad de la actuacién de las autoridades o
entidades administrativas al momento de aplicar la normativa comunitaria
andina.

30. El Tribunal analizaré la legitimidad activa del 6rgano o entidad nacional con caracter
previo al analisis de su admisibilidad, verificando si la entidad cumple con los criterios
generales expuestos en el parrafo anterior.

31. En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente:
Que se ha constituido por mandato legal:

32. El Indecopi fue creado mediante una norma con rango de ley, el Decreto Ley 25686;
norma que fue derogada posteriormente con la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo 1033. En el referido Decreto Legislativo se sustituydé a la Oficina de
Signos Distintivos por la Direccion de Signos Distintivos. Dentro de ésta Ultima se
cred la Comision de Signos Distintivos.

% EnlaUnién Europea se utilizé tempranamente una base analitica similar y se establecieron los primeros

Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el
Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Paises Bajos), Tribunal del
Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institucion a la que se reconocio
legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch
Consult (Consulta formulada por Vergabeiiberwachungsausschufl des Bundes (Comision Federal de
Control de la Adjudicaciéon de Contratos Publicos, instituciéon a la que se reconoci6 legitimidad para
formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de
Justicia de la Unién Europea se pronuncié a favor del caracter de “6rgano jurisdiccional” del Tribunal
Econdmico- Administrativo Regional de Catalufia.
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33. Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la consultante, la
Direccién de Signos Distintivos, asi como la Comision de Signos Distintivos fueron
constituidas por mandato legal.

Que se trata de un érgano permanente:

34. El articulo 35" del Decreto Legislativo 1033 establecié que: “El area de propiedad
intelectual estd conformada por las siguientes Direcciones: a) La Direccion de Signos
Distintivos (...). 35.2 Al interior de cada Direccién habra una Comision, érgano
colegiado que tendra autonomia funcional respecto del Director correspondiente”.

35. En el presente caso, y no existiendo norma que diga lo contrario, se ha acreditado
gue la Direccién de Signos Distintivos y la Comisién de Signos Distintivos han sido
establecidas con caracter permanente.

El caracter obligatorio de su jurisdiccion:

36. El articulo 2'® del Decreto Legislativo 1033, respecto de las funciones del Indecopi
(dentro de las cuales se encuentran la Direccion de Signos Distintivos y la Comision
de Signos Distintivos) ha dispuesto lo siguiente: “El Indecopi es el organismo
auténomo encargado de: (...) h) Administrar el sistema de otorgamiento y proteccion
de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede
administrativa”.

37. Del mismo modo, el articulo 36 del Decreto Legislativo 1033 establece que:
“Corresponde a la Direccion de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados
sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas
de certificacion y denominaciones de origen (...). En la proteccion de los derechos
(...) la Direccién de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o
limita tales derechos”.

" Articulo 35: De las Direcciones

35.1 El Area de Propiedad Intelectual esta conformada por las siguientes Direcciones:

a) La Direccion de Signos Distintivos.

b) La Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias.

c) La Direccion de Derecho de Autor.

35.2 Al interior de cada Direccién habra una Comisién, 6rgano colegiado que tendrd autonomia
funcional respecto del Director correspondiente.

35.3 El Director podra emitir Lineamientos sobre temas funcionales, caso en el cual la Comision podra
solicitar a la Sala de Propiedad Intelectual correspondiente que revise y, eventualmente, modifique,
dichos lineamientos.

35.4 El Consejo Directivo podra desconcentrar en las Oficinas Regionales del Indecopi aquellas
funciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual de la sede central mencionadas en el numeral
35.1 que no requieran el ejercicio de competencia a nivel nacional.

Articulo 2.- Funciones del Indecopi

2.1 El Indecopi es el organismo auténomo encargado de: (...) h) Administrar el sistema de otorgamiento
y proteccion de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede
administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; vy, (...)

Articulo 36.- De la Direccion de Signos Distintivos

36.1 Corresponde a la Direccion de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas,
lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificaciéon y denominaciones
de origen, asi como administrar los registros correspondientes.

36.2 En la proteccion de los derechos referidos en el parrafo anterior, la Direccion de Signos Distintivos
otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego de un debido procedimiento.
Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante
procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solucion de controversias.
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38. En efecto, se ha acreditado que para que una persona obtenga el reconocimiento,
declaracién, nulidad, cancelacién o defensa de derechos sobre signos distintivos
debe necesariamente acudir en primera instancia administrativa, a la Direccion de
Signos Distintivos del Indecopi (en el caso de procedimientos no contenciosos) y a la
Comision de Signos Distintivos (en el caso de procedimientos contenciosos y
sancionadores).

39. Por lo expuesto, ha quedado acreditado el caracter obligatorio de la jurisdiccion de la
Direccién de Signos Distintivos y la Comision de Signos Distintivos en materia de
signos distintivos.

El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus
competencias:

40. El articulo 1%° del Decreto Legislativo 1075 de 27 de junio de 2008 establecié que: “El
presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la
Decision 486 que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, de
conformidad con la Constituciébn Politica del Peri y los acuerdos y tratados
internacionales suscritos sobre la materia”.

41. En el presente caso se ha acreditado que la Direccién de Signos Distintivos y la
Comision de Signos Distintivos, como autoridad nacional competente, tienen el deber
de aplicar la normativa andina en materia de signos distintivos en el ejercicio de sus
competencias.

El caracter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al
debido proceso:

42. El Indecopi aplica la Decisibn 486 que garantiza el caracter contradictorio de los
procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso. En efecto, ello hace
relacion con los articulos 146!, 148%%, 165%, 167%, 170%, 173%, 179%, 184%® y 189%
de la Decision 486.

2 Articulo 1.- El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la

Decision 486 que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la
Constitucion Politica del Per( y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.
Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien tenga
legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el
registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez un
plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion. Las oposiciones
temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales. No procederan
oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo
de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren
coexistido con la solicitada.

Articulo 148.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional competente notificara al solicitante
para que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo
estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez, un
plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la contestacion.

Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los
tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accién de cancelacion. La cancelacion
de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse como defensa en un procedimiento
de oposicion interpuesta con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el parrafo anterior,
no podra iniciarse la accidon de cancelacion antes de transcurridos tres afios contados a partir de la
fecha de natificacion de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en
la via administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o
limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la
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43. Sobre el particular, los procedimientos tramitados ante la Direccibn de Signos
Distintivos y la Comision de Signos Distintivos estan sujetos a un debido
procedimiento y tienen caracter contradictorio, habida cuenta que los administrados
tienen la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro, contestar las
oposiciones, absolver el traslado de las acciones de cancelacion y de nulidad,
interponer medios impugnatorios, solicitar informes orales y presentar medios de
prueba. Las decisiones expedidas por los citados 6rganos, constituyen actos
administrativos, por lo que éstos deben ser debidamente motivados y su contenido
debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los
administrados.

44. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante la Direccién de
Signos Distintivos y la Comisién de Signos Distintivos tienen caracter contradictorio y
estan sujetos al debido proceso.

La imparcialidad de sus actos:

45. El articulo 35 del Decreto Legislativo 1033 establece que: “Al interior de cada
Direcciéon habra una Comisién, 6rgano colegiado que tendra autonomia funcional
respecto del Director correspondiente”. Por su parte, el articulo 40*° del Decreto
Legislativo 1033 establece que: “Cada Direccion (...) cuenta con autonomia técnica,
funcional y administrativa”. El articulo 423" del Decreto Legislativo 1033 sefiala que:
“Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes caracteristicas: a)
Cuentan con autonomia técnica y funcional”.

46. En efecto, la Direccion de Signos Distintivos cuenta con autonomia funcional y la
Comision de Signos Distintivos constituye un érgano colegiado que cuenta con
autonomia funcional respecto de su Director, quien preside la misma, siendo que los
demas miembros de la Comision son designados por cinco (5) afios, aplicandoseles
las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas y éstos, aprueban
sus resoluciones por mayoria de votos, lo que garantiza la imparcialidad de sus
actos.

identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podra cancelarse cuando el titular
demuestre que la falta de uso se debi6, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderd al titular del registro. El uso de la
marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de
auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias
identificadas con la marca, entre otros.

Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelacién, la oficina nacional competente notificara al titular de
la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias habiles contados a partir de la
notificacion, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los
gue se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidira sobre la cancelacion o no del registro
de la marca, lo cual notificara a las partes, mediante resolucion.

Articulo 173.- Seran de aplicacion al presente Capitulo las disposiciones del articulo 78.

Articulo 179.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de
Marcas de la presente Decision.

Articulo 184.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de
Marcas de la presente Decision.

Articulo 189.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de
Marcas de la presente Decision.

Articulo 40.- Cada Direccion tiene las siguientes atribuciones y caracteristicas: a) Cuenta con autonomia
técnica, funcional y administrativa.

Articulo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual

(-..)

42.3. Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes caracteristicas:

a) Cuentan con autonomia técnica y funcional;

(..))
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47. En el presente caso se ha acreditado que la autonomia funcional de la Direccion de
Signos Distintivos y la Comision de Signos Distintivos garantiza la imparcialidad de
Sus actos.

Conclusion:

48. La Direccion de Signos Distintivos y la Comision de Signos Distintivos son 6rganos
dentro de la estructura organica del Indecopi constituidas por mandato legal con
caracter permanente, cuya jurisdiccion es obligatoria, asumiendo competencia
primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa
andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el
caracter contradictorio, ademas de que debido a su autonomia funcional queda
garantizada su imparcialidad.

49. En consecuencia, se ha verificado que la Direcciébn de Signos Distintivos y la
Comision de Signos Distintivos del Indecopi actian como “juez nacional’, de
conformidad con los criterios que en esta sentencia esta estableciendo el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

50. Por lo tanto, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente
interpretacion prejudicial al amparo del articulo 125 del Estatuto del Tribunal.

II. Lafinalidad y efectos de la interpretacién prejudicial facultativa:

51. La finalidad ultima de la interpretacion prejudicial consiste en la aplicacion uniforme
del Derecho comunitario en los Paises Miembros de la Comunidad Andina a través
de este 6rgano comunitario. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal.
En efecto, el articulo 121 del Estatuto del Tribunal sefala que: “Corresponde al Tribunal
interpretar las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina, con el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los Paises
Miembros”.

52. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretacion como en la
aplicacion de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la
construccién del proceso de integracién andino.

53. El articulo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente
manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba
aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina, podran solicitar, directamente y mediante simple
oficio, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la
sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad
de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del Tribunal, el juez
debera decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo
sefala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las
partes.

54. Adicionalmente, la interpretacion prejudicial facultativa sirve para garantizar que la
norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la
extension del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestion
consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el Unico
encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma
que servird para dilucidar el proceso y asegurar la aplicacion uniforme del Derecho
comunitario.
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55. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede
judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad
al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretacién prejudicial. Ante la duda
de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar
y dilucidar el sentido e interpretacién de las normas a ser aplicadas.

56. Cabe sefialar que la facultad de solicitar la interpretacion prejudicial es precisamente
para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento juridico
de la Comunidad Andina, de conformidad con el articulo 4 del Tratado de Creacion
del Tribunal: “Los Paises Miembros estan obligados a adoptar las medidas que sean
necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina”.

57. En el presente caso ha quedado acreditado que la Direccién de Signos Distintivos y
la Comision de Signos Distintivos del Indecopi actuan como “juez nacional’, de
conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado
verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretacion prejudicial
facultativa.

58. Segun el articulo 127 del Estatuto del Tribunal, la Direccién de Signos Distintivos y la
Comision de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuld
la consulta, deberan adoptar en su resolucion la interpretacién del Tribunal. Emitida
la interpretacion prejudicial, la Direccion de Signos Distintivos o la Comisién de
Signos Distintivos tienen la obligacién de acatarla en la Resolucién que vayan a
adoptar en el caso concreto. La Resolucion de la Direccién de Signos Distintivos o de
la Comisiobn de Signos Distintivos podra ser apelada en sede administrativa,
debiendo decidir sobre tal apelacion la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual. Agotada
la via administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones
emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podran presentar demanda contencioso
administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

59. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretacion prejudicial
emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Direccién de Signos
Distintivos y la Comisién de Signos Distintivos sera aplicable a las fases posteriores.

60. En principio la interpretacién prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta
realizada por la Direccién de Signos Distintivos o la Comision de Signos Distintivos
es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin
perjucicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen
una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretacion prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento
juridico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparicion de
nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de
realizar la interpretacion prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no
se pronuncio.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliacién o la aclaracion de la
interpretacion prejudicial.

61. Por lo tanto, se podréa realizar una nueva consulta especificando claramente cuales
son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que
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la interpretacion prejudicial sera obligatoria cuando se trate de la Unica o Ultima
instancia ordinaria y no exista una interpretacién prejudicial facultativa anterior, sea
en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.
Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada
caso concreto sometido a su conocimiento.

[ll. Laaccion reivindicatoria conforme al articulo 237 de la Decision 486.

62. El articulo 237 de la Decisién 486 sefiala que “(...). Cuando un registro de marca se
hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal
derecho, la_ persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional
competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho
(...)” (lo subrayado es nuestro).

63. Si bien la consulta es sobre la competencia para conocer la accion reivindicatoria,
este Tribunal considera pertinente analizar la naturaleza juridica de la accién
reivindicatoria, para lo cual se toma como referencia el Proceso 151-1P-2013 de 22 de
enero de 2014.

64. Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes
inmateriales, no es menos cierto que sobre éstos se pueden hacer diversos actos
dispositivos y, ademas, estan expuestos a usurpacion por parte de terceros no
autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable preveer una figura que
recupere o rescate derechos. En el derecho civil, la figura de la accién de reivindicacion
tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar los plenos
derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los derechos de
propiedad intelectual.

65. La figura de la reivindicacién esta prevista en algunas legislaciones. En la ley espafiola
de marcas Ley 17/2001 de 7 de diciembre, por ejemplo, se prevé que “cuando el
registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero
0 con violacion de una obligacion legal o contractual, la persona perjudicada podra
reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca (...)” (Articulo 2, numeral 2).

66. Sobre lo anterior se ha sefialado lo siguiente:

“El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el
solicitante de la marca actué en fraude de los derechos del propio demandante o
violando una obligacion legal o contractual. "Con este fin, el demandante debera
probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la marca existia una relacion
contractual o precontractual que imponia al solicitante un deber de lealtad o
fidelidad que infringi6 precisamente al solicitar la marca reivindicada. Seria
suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que habia
mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la
finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se
proponia producir o importar..."* (lo subrayado es nuestro).

67. En el marco comunitario andino se establecié la figura pero bajo presupuestos
especificos que se determinaran a continuacion. El articulo 237 diferencia claramente
entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y disefios industriales, y el otro
para las marcas.

% “La marca notoria y la marca renombrada”, Carlos Fernandez-Novoa, "La importancia de la marca y su

proteccion”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, p. 52.
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68. Para las patentes y disefios industriales: procede la accion reivindicatoria en dos

supuestos:

- Que la patente o el disefio industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no
tenia derecho a ello.

- O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también
tuviera derecho a ello.
Para el primero se interpone con el propoésito de que la solicitud o el derecho que fue
concedido sea transferida al demandante; y para el segundo, con objeto de que se
le reconozca como solicitante o cotitular del derecho.

69. Para las marcas: Unicamente procede en el supuesto en que el registro de la marca se
hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera dicho
derecho. En este caso el afectado puede instaurar la accién reivindicatoria con la
finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho de
marca. Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la accion
reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa comunitaria prevé
ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro de marca, lo que
constituye la razon fundamental para la mencionada restriccion.

70. Para los casos en gue se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previo
una causal relativa e independiente de nulidad (articulo 172* de la Decision 486);
cuando la marca sea solicitada sin autorizacién por el representante, distribuidor o un
autorizado para el uso, se establecié una causal relativa de irregistrabilidad (articulo
136 literal d)** de la Decisi6n 486); y, para los casos en que el registro se haya
efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmo6
la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el articulo 137°° de la Decision 486.

71. La accion reivindicatoria tiene las siguientes caracteristicas:
i. Legitimacion activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que
también tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla.

ii. Legitimacién pasiva: se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo.

72. Objeto: Con el gjercicio de la accién pretende la restitucion de la solicitud o del derecho
para que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o

¥ Articulo 172.-La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y

en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencién con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el
articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a los cinco afios
contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios conforme
a la legislacion interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sélo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Gnicamente para esos productos o servicios, y se
eliminaran del registro de la marca.

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) d) sean idénticos o se asemejen a un
signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de
confusién o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una
persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el
extranjero;

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podra denegar dicho registro.

34

35
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cotitular del derecho. Es preciso sefialar que la accion reivindicatoria no persigue que
se restituya el derecho obtenido por quien actué con fraude a los derechos de un
tercero, tal como seria el caso de la solicitud de mala fe.

73. Procedimiento: como no esté regulado por la normativa comunitaria, de conformidad
con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la hormativa interna
para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada
accion.

74. Indemnizacion de perjuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa
interna del Pais Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnizacion de dafios y
perjuicios. Como no se establecen parametros indemnizatorios, el Tribunal estima que
por analogia se deben aplicar los presupuestos basicos previstos en el articulo 2433
gue regula el asunto en relacién con la accion por infraccion de derechos de marcas.
En relacion con los anteriores pardmetros, el Tribunal ha manifestado en la
Interpretacion Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-I1P-
2007 lo siguiente:

“El articulo 243 de la Decision enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que
deberan tomarse en cuenta para el calculo de la indemnizacién de los dafios y
perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso
del proceso por el actor. Este debera aportar, igualmente, la cuantia de los dafios y
perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que sera indemnizable el dafio que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, sera
indemnizable el dafio emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida
efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneracion del derecho al uso
exclusivo de su marca. La pérdida debera ser estimada tomando en cuenta, en lo
principal, el grado de comercializacién de los productos amparados por el signo
gue no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha
demandado también la adjudicacion en propiedad de los productos resultantes de
la infraccion, asi como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados
predominantemente para cometerla, debera imputarse el valor de tales bienes al
monto de la indemnizacién que se acuerde (literal e) del articulo 241).

Sera igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular
de la marca protegida habria obtenido mediante la comercializacion normal de sus
productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este
caso, las ganancias a considerar serdn las que habrian sido obtenidas en el
periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del dafio y el pago de la
indemnizacion.

La norma autoriza, ademas, que se adopten, como criterios de calculo del dafio
indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como
consecuencia de sus actos de infraccion, y el precio que habria tenido que pagar
por la concesion a su favor de una licencia contractual de explotacion de la marca,
tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales ya concedidas. En este marco, habria que tomar en cuenta el

% Articulo 243.- Para efectos de calcular la indemnizacién de dafios y perjuicios se tomara en cuenta, entre

otros, los criterios siguientes:

a) el dafio emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infraccion;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccién; o,

c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el
valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
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periodo de vigencia del derecho de explotacion de la marca, el momento de inicio
de la infraccidon y el nUmero y clase de las licencias concedidas”.

75. La accion reivindicatoria tiene un término de prescripcion que se calcula teniendo en
cuenta el plazo que expire primero entre: i) Los cuatro afios contados desde la fecha de
concesion del registro de marca, ii) Los dos afios desde que la marca hubiera
comenzado a usarse en cualquiera de los Paises Miembros de la Comunidad Andina.

76. En este ultimo caso si bien la norma se refiere a “el pais”, el Tribunal estima que el uso
debe entenderse en cualquiera de los Paises Miembros debido a la repercusion
comunitaria de la norma estudiada. Ademas de lo anterior, la norma excluye dicho
término de prescripcion al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala
fe.

77. El analisis que realice el Consultante debe partir de “indicios razonables” que le
permitan llegar a la conclusién de que el solicitante del registro actué de mala fe.
Para el caso particular, la mala fe podria estar marcada por la intencion de explotar
una marca sin brindar al demandante ninguna participacién econdémica. Por “indicio
razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisién, del que por via de
inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.

78. En el presente caso, el Consultante deberd establecer si el caso bajo estudio encaja en
los anteriores presupuestos procesales de la accion reivindicatoria.

IV. Competencia para conocer la accion reivindicatoria. EI concepto de “Autoridad
Nacional Competente” en la Decision 486.

79. La persona afectada podra presentar accion reivindicatoria en relaciéon con el registro
de un signo como marca ante la “autoridad nacional competente” pidiendo que se le
reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Cabe advertir que la “autoridad
nacional competente” para conocer de esta accion no se limita a la rama judicial, ya
que dicha funcion jurisdiccional podria ser atribuida a una autoridad administrativa, si
asi lo dispone la legislacién interna de los Paises Miembros. Esta posicion esta en
concordancia con el articulo 273 de la Decision 486 que establece que: “Para los
efectos de la presente Decision, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al
organo administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial” (lo
subrayado es nuestro).

80. Por lo tanto, para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia
administrativa para la accion reivindicatoria se entiende como “autoridad nacional
competente” al d6rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad
Industrial; en este caso, la Direccion de Signos Distintivos o la Comisién de Signos
Distintivos. Ello no obsta para que dicho pronunciamiento sea controvertido en otras
instancias posteriores.

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En la primera oportunidad en la que un érgano o entidad administrativa
realice una consulta con el propdsito de obtener la interpretacion
prejudicial, ésta deberd acreditar que: 1) se ha constituido por mandato
legal, 2) se trata de un érgano permanente, 3) el caracter obligatorio de sus
competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el
ejercicio de sus competencias, 5) el caracter contradictorio de los
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procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la
imparcialidad de sus actos.

SEGUNDO: La Direccion de Signos Distintivos y la Comision de Signos Distintivos son
organos dentro de la estructura organica del Indecopi constituidas por
mandato legal con caracter permanente, cuya jurisdiccion es obligatoria,
asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el
procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente
procedimiento respeta el debido proceso y posee el caracter contradictorio,
ademés de que debido a su autonomia funcional queda garantizada su
imparcialidad.

En el presente caso se ha verificado que la Direccion de Signos Distintivos
y la Comision de Signos Distintivos del Indecopi actuan como “juez
nacional”’, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal,
por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar
interpretacion prejudicial facultativa.

TERCERO: En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretacion
prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la
Direccion de Signos Distintivos y la Comision de Signos Distintivos sera
aplicable a las fases posteriores.

En principio la interpretacion prejudicial emitida por este Tribunal en la
consulta realizada por la Direccién de Signos Distintivos o la Comisiéon de
Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede
administrativa o judicial, sin perjucicio que la Sala de Propiedad Intelectual
o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente,
en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretacion prejudicial sobre diferentes normas del
ordenamiento juridico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la
aparicion de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en
cuenta al momento de realizar la interpretacion prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el
Tribunal no se pronuncio.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliacion o la aclaracién
de la interpretacion prejudicial.

CUARTO: Se podra realizar una nueva consulta especificando claramente cuéles son
los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe
indicar que la interpretacion prejudicial serd obligatoria cuando se trate de
la dnica o dUltima instancia ordinaria y no exista una interpretacion
prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento
administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar
gue este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto
sometido a su conocimiento.

QUINTO: La persona afectada podra presentar accion reivindicatoria en relacién con
el registro de un signo como marca ante la autoridad nacional competente
pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

SEXTO: Para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia
administrativa para la accién reivindicatoria se entiende como “autoridad
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nacional competente” al érgano administrativo encargado del registro de la
Propiedad Industrial, en este caso, la Direccion de Signos Distintivos o la
Comision de Signos Distintivos. Ello no obsta para que dicho
pronunciamiento sea controvertido en otras instancias posteriores.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al emitir la Resolucidon en el procedimiento interno, la Consultante
debera aplicar la presente interpretacion prejudicial. Asimismo, debera dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el parrafo tercero del articulo 128 del Estatuto vigente.

Notifiquese a la Consultante mediante copia certificada y remitase copia a la Secretaria
General de la Comunidad Andina para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena.
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