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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 20 de octubre de 2016

Proceso : 177-1P-2016
Asunto - Interpretacion Prejudicial
Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

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

Expediente interno

del Consultante - 8132-2012-0-1801-JR-CA-12

Referencia . Marca involucrada LOST ENTERPRISES
COMPANY (mixta)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS

El Oficio 8132-2012-0/5""SECA-CSJLI-PJ del 29 de abril de 2016, recibido via
correo electronico el mismo dia, mediante el cual la Quinta Sala Especializada
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peru solicita
Interpretacion Prejudicial del Literal f) del Articulo 136 y del Articulo 172 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno 8132-2012-0-1801-JR-CA-12; y,

El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:
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Demandante : Lidia Marchena Cabada
Demandado 4 Instituto Nacional de Defensa de Ia

Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual

Tercero Interesado : LOST INTERNATIONAL LLC.
Hechos relevantes:

El 2 de julio de 2010, LOST INTERNATIONAL LLC. solicito al Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) la nulidad de la marca
LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta)', inscrita con Certificado
117130, a favor de Lidia Marchena Cabada (en adelante, la seiiora
Marchena) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificacion

Internacional de Niza.?

’
|
LOST J

Entorprises |
Company

Por Resolucion 670-2011/CSD-INDECOPI del 23 de marzo de 2011, la
Comision de Signos Distintivos del Indecopi declaro fundada la accion de
nulidad y, en consecuencia, declaré nulo el registro de la marca LOST
ENTERPRISES COMPANY (mixta), considerando lo siguiente:

a) No resulta aplicable el Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486,
toda vez que mediante Informe 008-2011/DDA del 9 de marzo de
2011, la Direccion de Derechos de Autor del Indecopi determiné que
el “disefio de planeta™ no goza de proteccion por Derechos de Autor.

b) No resulta aplicable el Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486,
en tanto que los medios probatorios presentados por LOST
INTERNATIONAL LLC. resultan insuficientes a efectos de acreditar la
notoriedad de la marca LOST (mixta).

Expediente administrativo 425461-2010.

Clase 25: polos, casacas, camisas, chalecos, poleras, shorts, capuchas, vestidos para damas,
jeans, gorras y sombreros.

De la documentacion obrante en el expediente se advierte que LOST INTERNATIONAL LLC. es
titular de los Derechos de Autor sobre dicha figura en Estados Unidos de América, con Certificado
VAu586-282.
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c) Si bien la marca LOST (mixta) se encontraba registrada a favor de
LOST INTERNATIONAL LLC. con anterioridad a la presentacion de la
marca materia de nulidad*, el hecho de que esta Ultima incluya en su
conformacion a la denominacion LOST no resulta suficiente para
acreditar la mala fe en su registro.

d) La marca objeto de nulidad se encuentra conformada por el “disefio
de planeta”, elemento que tiene una sustancial semejanza con el que
se encuentra incluido en las marcas LOST (mixta) y LOST
ENTERPRISES COMPANY (mixta) registradas en Republica
Dominicana, El Salvador, Espafia, Reino Unido, entre otros paises®, a
favor de LOST INTERNATIONAL LLC., para distinguir productos de la
Clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza, lo cual no puede
atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, dadas las
caracteristicas peculiares y particularmente distintivas de los signos
en cuestiéon. Por lo expuesto, se concluye que la sefiora Marchena
solicitd el registro de la marca cuya nulidad se pretende de mala fe,
por lo que se encuentra dentro de los supuestos del Articulo 172 de la
Decision 486.

2.3. El 14 de abril de 2011, LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso recurso de
apelacion contra la Resolucion 670-2011/CSD-INDECOP!.

2.4. E| 25 de julio de 2011, la sefiora Marchena interpuso recurso de apelacion
contra la Resoluciéon 670-2011/CSD-INDECOPI.

2.5. Mediante Resolucion 2107-2012/TPI-INDECOP! del 6 de noviembre de
2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi resolvié la apelacion
confirmando la Resolucion 670-2011/CSD-INDECOPI, considerando,
entre otros argumentos, lo siguiente:

a) El ‘“disefio de planeta” representa un esfuerzo intelectual con
caracteristicas de originalidad por parte de su creador y que al contar
con rasgos propios Yy caracteristicos constituye una expresién creativa
protegida por el Derecho de Autor.

b) En la marca cuya nulidad se pretende se ha incluido la figura de un
planeta con caracteristicas idénticas a las de la obra conformada por
la figura de un planeta de LOST INTERNATIONAL LLC.; en

4 La marca m inscrita con Certificado 48009, a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., para
distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificacién Internacional de Niza, fue cancelada
mediante Resolucién 641-2005/TPI-INDECOPI del 15 de junio de 2005, a solicitud de LIDIA
MARCHENA.

RGN o, Republica Dominicana y :en El Salvador, Espada y Reino Unido.
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2.6.

2.7.

2.8.

consecuencia, la sefiora Marchena ha incurrido en plagio, habiendo
vulnerado el derecho moral de paternidad y el derecho patrimonial de
reproduccion de la obra, por lo que dicha marca estda comprendida en
la prohibicion contenida en el Literal f) del Articulo 136 de la Decisién
486.

c) De las pruebas, se advierte que LOST INTERNATIONAL LLC. ha
comercializado en Peri -a través de varios representantes vy
distribuidores— prendas de vestir con la marca LOST vy la figura de un
planeta® con anterioridad a la fecha en la que la sefiora Marchena
solicit6 el registro de la marca cuya nulidad se pretende.”

d) Existen elementos suficientes que evidencian que la sefiora Marchena
conocia que LOST INTERNATIONAL LLC. utilizaba la marca LOST y
la figura de un planeta para la elaboracion y comercializacion de
prendas de vestir, por lo que pretendia causar un perjuicio a la
mencionada empresa y obtener un provecho ilicito, obstruyendo su
actividad comercial.

e) Si bien la sefiora Marchena alega que solicito el registro de la marca
cuestionada como consecuencia de haber cancelado por falta de uso
el registro de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 480098,
a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., se advierte que la marca
cuya nulidad se solicitd es distinta a aquella que fue cancelada, por lo
que su registro no correspondia al derecho preferente obtenido como
resultado de la cancelacion.

El 6 de diciembre de 2012, la sefiora Marchena presentd demanda
contencioso administrativa contra el Indecopi, solicitando la nulidad de la
Resoluciéon 2107-2012/TP1-INDECOP!.

Mediante Resolucion 2 del 17 de enero de 2013, se admitié a tramite la
demanda y se dispuso correr traslado de la misma al Indecopi y a LOST
INTERNATIONAL LLC., este ultimo en su calidad de tercero interesado.

Mediante Auto del 14 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Peru decidio
suspender el proceso y solicitar Interpretacion Prejudicial al Tribunal de

st

Al respecto, la Sala precisé que no basta con que los signos sean idénticos o confundibles para
concluir que se configura una conducta desleal, toda vez que hace falta que, ademas, se
transgreda uno de los deberes de la leal y honesta competenciadesleal.

1c5t



Proceso 177-1P-2016

GACETA OFICIAL @ 07/03/2017 40 de 60

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un
pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:

(i) ¢Qué hechos servirian como indicios para determinar que el registro
de un signo se obtuvo de mala fe?

(i) ¢Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo
tiene en su conformacion elementos sustanciales idénticos a los que
contiene una marca registrada en otros paises (Reino Unido, Espafia,
Republica Dominicana, etc.) y que viene comercializando con
anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos
productos pero sin contar con el correspondiente registro?

Argumentos de la demanda de la sefiora Marchena:

. La Resolucion 670-2011/CSD-INDECOPI se pronuncia sobre la

notoriedad de la marca LOST, pese a que LOST INTERNATIONAL LLC.
introdujo dicho argumento con posterioridad al traslado de la nulidad, por
lo que se vulnera el principio de preclusion y el debido proceso, siendo
que dicha situacion acarrea la nulidad de la Resolucion 2107-2012/TPI-
INDECORPI.

LOST INTERNATIONAL LLC. fue titular de la marca LOST (mixta),
inscrita con Certificado 480089, la cual fue sustento de la oposicién contra
el registro de la marca cuya nulidad se pretende. Contra tal oposicién,
formulé una accion de cancelacion como medio de defensa, obteniéndose
como resultado la cancelacién de la marca sefialada inicialmente.

No es posible alegar una intencién oportunista de su parte, puesto que la
falta de uso de la marca es absoluta responsabilidad de su titular, quien
debe sujetarse a su consecuencia; es decir, a su cancelacion, sin que ello
pueda ser considerado como un acto de mala fe.

El Indecopi asumié que ella tendria que conocer o deberia tener
conocimiento de los registros obtenidos por LOST INTERNATIONAL LLC.
en otros paises, como si esos registros tuvieran alcance a nivel
internacional, confundiendo la existencia de una marca en el registro
correspondiente con la existencia de la misma en el mercado.

Existe similitud entre este proceso administrativo y otro judicial entre las
mismas partes, por lo que invoca la irrevisabilidad de actos judicialmente
confirmados.

Indecopi se ha apartado de la linea jurisprudencial que establecia que la
comercializacion de determinados productos en el mercado no implica
necesariamente que la marca que estos utilizan sea conocida por todos
los agentes, mas cuando el nivel de comercializaciéon no resulta suficiente
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3.7.

42.

43.

4.4,

4.5.

para establecer que la marca ha sido utilizada de modo intenso, como
ocurre en este caso, transgrediendo asi el principio de predictibilidad.

No tuvo conocimiento previo de la obra que reivindica LOST
INTERNATIONAL LLC.; por tanto, el hecho de que la marca cuya nulidad
se pretende contenga la denominacion LOST ENTERPRISES COMPANY
y que reproduzca la figura de un planeta no es suficiente para admitir la
causal de nulidad contemplada en el Literal f) del Articulo 136 de la
Decision 486.

Argumentos de la contestacion del Indecopi:

. En cuanto a la irrevisabilidad de actos que invoca la sefiora Marchena, no

se ha precisado a qué acto judicial se refiere, por lo que este argumento
no tiene mérito. El Tribunal del Indecopi no ha revisado ningun acto
judicial, lo que ha hecho es resolver un caso respecto del cual no existia
ningun pronunciamiento.

No es objeto de discusion los extremos de la Resolucién 670-2011/CSD-
INDECOP!, por no ser aquella la que agot6é la via administrativa. No
obstante, en dicha resolucién no se tomé en cuenta la notoriedad del
nombre comercial alegado por LOST INTERNATIONAL LLC. con
posterioridad al traslado de la nulidad, sino unicamente la notoriedad de la
marca LOST (denominativa), en tanto que tal hecho fue argumentado al
formular la nulidad.

Las pruebas evidencian que LOST INTERNATIONAL LLC. ha

comercializado en el Per( prendas de vestir con la marca LB con
anterioridad a la fecha en que la sefiora Marchena solicitd el registro de la
marca cuya nulidad se pretende; asimismo, la figura del planeta que
incluye esta ultima marca es practicamente idéntica a aquella que
incluyen las marcas LOST de LOST INTERNATIONAL LLC., con lo que
se concluye que la sefiora Marchena antes de solicitar el registro de su

marca conocia de la existencia de la marca mm, lo cual incluso se ve
corroborado con el hecho de que en el afio 2005 dicha persona obtuvo la

cancelacion de registro de la marca a@

En ningln momento se ha sefalado que la sefiora Marchena conocia o
debia conocer los registros obtenidos por LOST INTERNATIONAL LLC.
en Estados Unidos de América y otros paises; lo que se hizo fue evaluar
las pruebas determinandose lo sefialado en el numeral anterior.

La marca objeto de nulidad también se encuentra dentro de la prohibicién
de registro del Literal f) del Articulo 136 de la Decisiéon 486, debido a que
la figura del planeta es practicamente idéntica respecto de aquella sobre
la cual LOST INTERNATIONAL LLC. ostenta Derechos de Autor, hecho
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4.6.

5.1.

5.2

53.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

que no puede corresponder a una casualidad sino a un evidente intento
de copia.

Los antecedentes jurisprudenciales aludidos son completamente
impertinentes pues el analisis respecto de un signo determinado debe ser
efectuado teniendo en cuenta el caso concreto y las circunstancias
particulares que se presenten.

Argumentos de contestacion de LOST INTERNATIONAL LLC.

Esta acreditado que LOST INTERNATIONAL LLC. es titular en los
Estados Unidos de América de la obra conformada por el siguiente dibujo,
con Certificado VAU596-282, cuyo registro fue concedido el 12 de junio de
2003:

=

El Perl esta obligado a reconocer el derecho de autor de LOST sin tener
en cuenta ni la nacionalidad ni el pais en el cual se publicé
primigeniamente; en consecuencia, correspondia amparar la nulidad en
aplicacion del Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486.

La solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende no
corresponde al ejercicio del derecho preferente obtenido por la
cancelacion de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 48009,
toda vez que dicha solicitud corresponde a una marca distinta que fue
presentada con anterioridad a la referida cancelacion.

La marca cuya nulidad se pretende esta constituida por la figura de
planeta registrada ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados
Unidos de Ameérica, por el nombre comercial LOST ENTERPRISES
COMPANY y por la marca LOST, todos de titularidad de LOST
INTERNATIONAL LLC., a lo cual se debe agregar que dicha empresa es
titular en Estados Unidos de las marcas LOST (mixtas) y en Republica
Dominicana de LOST (mixta).

La marca cuya nulidad se pretende fue registrada por la sefiora Marchena
de mala fe para apropiarse de una reputacion ajena y obstaculizar la
actividad empresarial de LOST INTERNATIONAL LLC.

No existe resolucion judicial que establezca que la sefiora Marchena no
solicité de mala fe la marca cuya nulidad se pretende.

Las resoluciones que cita la sefiora Marchena no constituyen precedente
de observancia obligatoria y en ellas no se demostré mala fe en el registro
de marcas, por lo que se ha violado el principio de predictibilidad.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Sentencia de Primera Instancia:

Es cosa juzgada que la figura de planeta cuya titularidad reclama LOST
INTERNATIONAL LLC. carece de originalidad y no puede ser objeto de la
proteccion por Derechos de Autor®, por lo que no es posible que el
registro de la marca cuya nulidad se pretende haya infringido lo dispuesto
en el Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486.

Se acreditd que LOST INTERNATIONAL LLC. utilizé la marca LOST
(mixta) en el mercado peruano con anterioridad a la solicitud y registro de
la marca materia de nulidad, marca que difiere del signo cancelado por la
sefiora Marchena.

La marca cuya nulidad se pretende contiene una figura de planeta casi
idéntica a la obra de LOST INTERNATIONAL LLC., inscrita en Estados
Unidos con anterioridad al registro de la referida marca; asimismo, la
denominacion LOST es también un componente de la marca en mencion
que, a su vez, es utilizada por LOST INTERNATIONAL LLC.

Los elementos del signo usados por LOST INTERNATIONAL LLC. son
particularmente distintivos. La palabra LOST es un vocabio en inglés; por
tanto, es un término de fantasia, ya que el consumidor medio no conoce
su significado en espanol (perdido), y es arbitrario respecto a los
productos que distingue (prendas de vestir), al no tener relacion con
estos. Por su parte, el diseio de planeta posee caracteristicas de
ingeniosidad, en cuya superficie aparece una figura en forma de cuarto de
luna.

La sefiora Marchena se dedica a la comercializacion de los mismos
productos distinguidos con la marca usada por LOST INTERNATIONAL
LLC. con anterioridad (prendas de vestir). Asimismo, existen varias
marcas registradas en distintos paises a favor de LOST INTERNATIONAL
LLC., conformadas por la figura del disefio de un planeta y la palabra
LOST para distinguir prendas de vestir.

Por lo menos mediante la accion de cancelacion, la sefiora Marchena ha
tomado conocimiento de la existencia de la empresa LOST
INTERNATIONAL LLC., que se dedica al mismo rubro que ella.

De lo anterior, se desprende inequivocamente que existen suficientes
indicios que prueban que la sefiora Marchena ha solicitado y obtenido el

Sobre este aspecto, se senalé que mediante Sentencia de Casacién 1592 del 25 de julio de 2013
emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de Lima de la Republica del Peri se establecié que es un hecho publico y conocido por
todos que el planeta Saturno sea representado normalmente con la forma de una esfera en bloque
de anillos rodeandola y, en virtud de ello, se declaré infundada la demanda interpuesta por LOST
INTERNATIONAL LLC. al considerar que la figura de planeta, respecto de la que se reivindica
titularidad en el proceso en el que se ha solicitado la presente Interpretacién Prejudicial, carece de
originalidad y no puede ser objeto de proteccién de Derechos de Autor.
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registro de la marca cuya nulidad se pretende de mala fe, pues no puede
obedecer a la casualidad que su marca incorpore dos elementos
particularmente distintivos que pertenezcan a un signo que venia siendo
utiizado con anterioridad en el mercado peruano y a otras marcas
registradas en diversos paises para distinguir los mismos productos.

6.8. Lo senalado no afirma una proteccion de las marcas y obra autoral
inscritas por LOST INTERNATIONAL LLC. fuera de los paises donde se
han registrado, sino que para determinar la mala fe de la sefiora
Marchena se ha tomado en consideracién la confluencia de los factores
sefalados.

6.9. Por lo expuesto, declaré infundada la demanda interpuesta por la sefiora
Marchena.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretacién Prejudicial del Literal f) del
Articulo 136 y del Articulo 172 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina'®, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto
de los siguientes aspectos:

(i) ¢Qué hechos servirian como indicios para determinar que el registro
de un signo se obtuvo de mala fe?

(i) ¢Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo
tiene en su conformacion elementos sustanciales idénticos a los que
contiene una marca registrada en otros paises (Reino Unido, Espania,
Reptiblica Dominicana, etc.) y que viene comercializando con

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:.

(--)

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

(.

‘Articulo 172.- La autoridad nacional compelente decrelard de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momenlo, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer pérrafo y 135.
La autoridad nacional compelente decrelara de oficio o a solicilud 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 ésle se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a los cinco
afios contados desde la fecha de concesién del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectardn las que pudieran comresponder por dafos 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 declararé la nulidad unicamente para esos produclos o
servicios, y se eliminaran del registro de la marca.”
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1.1.

1.2.

anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos
productos pero sin contar con el correspondiente registro?

Procede interpretar las normas solicitadas, por ser pertinentes a los temas
materia de controversia.

De oficio, procede interpretar el Literal h) del Articulo 136 de la Decision
486, dado que en el proceso se alegd la notoriedad de la marca LOST
(denominativa) de titularidad de LOST INTERNATIONAL LLC.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La nulidad de registro de una marca.

La nulidad de registro de una marca por infringir Derechos de Autor de un
tercero.

La marca notoriamente conocida, su proteccion y prueba.

La nulidad de registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe.
Su relacion con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento
de la reputacion ajena.

Autonomia de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
Preguntas formuladas por la Corte consultante.

ANALISIS DE L.OS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
La nulidad de registro de marca

LOST INTERNATIONAL LLC. solicité la nulidad de la marca LOST
ENTERPRISES COMPANY (mixta), alegando que dicha marca reproduce
una obra protegida por Derechos de Autor de su titularidad, asi como de
que la misma ha sido obtenida de mala fe; en consecuencia, resulta
pertinente analizar este tema.

El Articulo 172 de la Decision 486 distingue entre nulidad absoluta y
nulidad relativa de registro:

- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, esta concebida para la
proteccion del ordenamiento juridico y no de un tercero determinado,
en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en
cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro
debe haberse concedido en contravencion de alguna de las causales
establecidas en el primer parrafo del Articulo 134 o del Articulo 135 de
la Decision 486.

- La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero
determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para
que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en
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contravencion de alguna de las causales establecidas en el Articulo
136 de la Decision 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala
fe. En estos casos, el plazo de prescripcion de la accion es de 5 anos,
contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

1.3. De acuerdo a lo expuesto, se debera analizar el registro de la marca
LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), incurre en la causal de nulidad
relativa contemplada en el Literal f) del Articulo 136 y si ha sido obtenido
de mala fe, conforme a lo dispuesto por el Articulo 172 de la Decision 486.

2. La nulidad de registro de una marca por infringir Derechos de Autor
de un tercero

2.1. LOST INTERNATIONAL LLC. alegé que el disefio de planeta constituye
una obra de su ftitularidad, la misma que se encuentra registrada en
Estados Unidos de America, con Certificado VAu596-282; por tanto,
sefald que la marca cuya nulidad se pretende, al contener la figura de
planeta, estaria incursa en la prohibicion de registro establecida en el
Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina:

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

{(...)
f) consistan en un signo que infrinfa ef derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

()"

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

2.3. ElI Derecho de Autor protege todas las manifestaciones originales,
literarias, artisticas y cientificas, que sean fruto del ingenio humano,
cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepcion sensorial y
puedan ser objeto de reproduccion por cualquier medio apto para tal
finalidad."*

2.4. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras
de naturaleza artistica, literaria o cientifica y que esta regulado y es objeto
de proteccion por los diferentes ordenamientos jurldicos estatales vy,
también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento

De modo referencial, ver Proceso 247-1P-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.
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comunitario andino, en donde este derecho se regula en la Decision 351
de la Comision del Acuerdo de Cartagena.'?

2.5. La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de proteccién a la
obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la
existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es
el autor de la creacion intelectual.*

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

2.7. Resuita pertinente advertir que el Derecho de Autor es independiente
aunque compatible con los derechos de Propiedad Industrial. Es decir, los
derechos de Propiedad Industrial son también independientes vy,
asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la
vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda
estar protegido simultaneamente por el Derecho de Autor y el de
Propiedad Industrial.'®

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

2.9. Esa independencia posible y simultanea compatibilidad no conduce a que
un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposicion legal en
contrario que expresamente establezca esa prevalencia —que no es el
caso de la normativa andina— de suerte que cada uno de esos derechos
otorga a1§u titular un monopolio de explotacién, pero, en sus respectivos
ambitos.

2.10. En dltimo caso, la prevalencia podria surgir de las caracteristicas del caso
concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra
ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar,
aunque sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una

= Ibidem.

i Ibidem.

" De modo referencial, ver Proceso 44-IP-2013 del 16 de julio de 2013, p. 20-21.

5 De modo referencial, ver Proceso 247-1P-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.

6 Ibidem.

L4 Ibidem.
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211.

obra de arte aplicado, ya creada y registrada como disefio industrial por
un tercero.*®

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decision 486 prohibe en
el Literal f) del Articulo 136 es el registro como marcas de aquellos signos
que _infrinjan el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor
correspondiente a un tercero en razoén de ser igualmente el producto de
su_creacion intelectual, en cuyo caso tendria que mediar el
consentimiento de este.'®

2.12.Es menester advertir que solo sera objeto de impedimento al registro

como marca las obras que se encuentren protegidas por el Derecho de
Autor, dada la caracteristica de “originalidad” que han de tener, ya que no
se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en
el caso de que se solicite la groteccién de obras genéricas o banales no
procedera aquella proteccion.?

2.13. Adicionalmente, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha sefalado que

tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estara
sometido a que el Derecho de Autor base de la oposicion sea capaz de
crear riesgo de confusion en el publico consumidor, con respecto de la
clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a
registro, ya que si este no fuera el caso, podra ser objeto de proteccion
por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podra ocurrir el caso de una
obra, por ejemplo, de tal reputacion y originalidad, que como en el caso
de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusion con
cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto
se configura como causal de irregistrabilidad.?’

20

21

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

De modo referencial, ver Procesos 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-IP-2015 del 3 de
junio de 2015, pp. 16-17; 140-1P-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de
agosto de 2015, pp. 19-21. Es pertinente agregar que en el Proceso 32-IP-1997 del 2 de octubre
de 1998, el Tribunal seiialé o siguiente:

“Si el derecho sobre el titulo de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a
evitar que se utilice el mismo en olra (sea de cualquier género o del mismo género, segtn
lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusién en el piblico, pareceria
entonces que, si se es coherente enlre lo protegido por el derecho de autor y lo que se
pretende evitar con la prohibicion marcaria es que el uso de ese titulo (oniginal) para
distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusion del publico entre la
obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo.

Ello también serfa coherente con el sentido de la proleccién marcaria que se dirige a tutelar
el signo distintivo en relacion con productos o servicios de la misma clase, de modo que,
salvo en fas marcas nolorias, pueden coexislir distinlos titulares sobre igual signo para
distinguir producltos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusién.
Es mas —extremando el rigor en el andlisis—-, reconocer un derecho absoluto sobre el tituio
de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier praducto o servicio, aun
cuando no hubiere riesgo alguno de confusién entre la obra y el producto o servicio, serfa
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2.14.Por lo tanto, para determinar si la marca cuya nulidad se pretende se

3.1.

3.2.

3.3.

encontraria incursa en la prohibicién de registro prevista en el Literal f) del
Articulo 136 de la Decision 486, la autoridad competente debera
determinar si el disefio de planeta alegado por el tercero interesado
constituye una obra susceptible de proteccion por Derechos de Autor y,
de ser el caso, si la marca materia de nulidad seria susceptible de
ocasionar en el publico consumidor un riesgo de confusion con dicha
obra.

La marca notoriamente conocida, su proteccion y prueba

LOST INTERNATIONAL LLC. alegé que la marca LOST (denominativa),
sustento de la accién de nulidad contra la marca LOST ENTERPRISES
COMPANY (mixta), es un signo notoriamente conocido; por su parte, el
Indecopi manifestd que no se acreditd el caracter de notoria de dicha
marca; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo
tenor es el siguiente:

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

()

h constituyan una reproduccion, imitacién, traduccién, transliteracién o
transcripcién, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacién
con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo,; o la dilucion de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Como se advierte de la disposicion citada, no es registrable un signo que
reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos
o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacién, aprovechamiento injusto del prestigio
del signo o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial.??

Ei Articulo 224 de la Decision 486 entiende como signo distintivo
notoriamente conocido a aque! que sea reconocido como tal en cualquier
pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera
o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la

22

tanto como instituir una nueva figura: Ia de la supranoloriedad como marca del litulo de una
obra.”

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

misma Decisién analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta
para determinar la notoriedad de una marca®.

La proteccién especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se
extiende, en caso de haber riesgo de confusién por similitud con un signo
pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el
producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido
registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la
reputacion de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el
registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la
reputacion de aquella®, concluyéndose que la proteccion de la marca
notoria va mas alld de los principios basicos de la especialidad y
territorialidad.

Por su parte, el Literal a) del Articulo 229 de la Decision 486 establece
que no se negara la calidad de notorio y su proteccion por el sélo hecho
de no encontrarse registrado o en tramite de registro en el pais miembro o
en el extranjero.

Igualmente, la proteccion que otorga la Decisién 486 a la marca notoria va
mas alla de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual
sustenta figuras como la cancelacion del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decision 486 dispone que no
se negara el caracter de notorio de un signo por el sélo hecho de que no
se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios,
o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro.*

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien
alega esa condicion®. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde
a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en
el Articulo 228 de la Decision 486. En ese sentido, para determinar si una
marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios
establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado.?

23

24

25

26

27

Ibidem.

Ibidem.

De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

"Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion

entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre fos miembros del seclor pertinente dentro de cualquier Pais
Miembro;

b) la duracién, amplitud y extensién geogralica de su utilizacion, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro,

¢) la duracion, amphitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de cualquier Pals
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias, exposiciones u olros evenltos de
los productos o servicios, del establecimiento o de la aclividad a los que se aplique;

15
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3.8.

3.9.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca
notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una
impugnacién sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien
para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma
cuando se ha registrado una marca.?®

En relacion con la protecciéon de los signos notoriamente conocidos, la
autoridad competente al resolver la controversia debera tomar en cuenta
los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con
el Literal h) del Articulo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de la
Decision 486, los cuales se detallan a continuacion:*®

a) El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusién
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusién indirecta).

b) Elriesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y
otra empresa tienen una relacién o vinculacion econémica.

c) Elriesgo de dilucidn es la posibilidad de que el uso de otros signos
idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el
mercado, aunque se use para productos que no tengan ningun
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente
conocido.

Sobre el riesgo de dilucion, que por lo general ha estado ligado con
la proteccion de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo
siguiente:

d) el valor de toda inversién efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

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

f) el grado de distintividad inherente o adquinda del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresanal;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo
en determinado temitorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proleccion;

J) los aspectos del comercio intemacionat; o,

k) la existencia y antigtledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
Pais Miembro o en el extranjero.”

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Ibidem.
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“En efecto, la proteccion frente al riesgo de dilucién se proyecta
sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto
renombre susceptibles de perjudicar la posicién competitiva de su

legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria

capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia” *

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario
andino de Propiedad Intelectual no se diferencia entre marca
renombrada y marca notoria a efectos de su protecciéon contra los
diferentes riesgos en el mercado.*'

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor
parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos
notoriamente conocidos, aunque la accién se realice sobre
productos o servicios que no tengan ningun grado de conexidad con
los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilucién en que la finalidad
del competidor parasitario es anicamente un aprovechamiento de la
reputacion, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.*

3.10. En relacién con el riesgo de dilucion y uso parasitario, es necesario que

3.11.

se establezca la exposicion del signo teniendo en cuenta su grado de
notoriedad. La determinacion de ciertos escenarios de conflicto puede ser
guiada de la mano de la fuerza de implantacion que el signo notorio tenga
en el publico consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga
recordacion y suficiente insercion en sectores diferentes podria estar mas
expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilucién. Un ejemplo son las
marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los
deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan
eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad
en objetos y sujetos de alto impacto de atencién como equipos deportivos,
deportistas, artistas, etc.®

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los
riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el
Literal h) del Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

30

k)

32

RN

MONTEAGUDO, Montiano. La Proteccién de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.
De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.
Ibidem.

De modo referencial, ver Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.
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v

3.12.Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca

4.1.

4.2.

43.

proteccion contra los riesgos que se han detallado precedentemente,
previamente debera haberse determinado que se trata de una marca
notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa
andina para efectuar tal declaracién. De ser este el caso, se debera hacer
un analisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el
signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podria
tolerar conductas parasitarias, la afectacion del desarrollo empresarial, y
la generacion de error el publico consumidor. Consecuentemente, se
deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su
naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de
confusion, asociacion, dilucion y uso parasitario.

La nulidad de registro de una marca por haber sido obtenida de mala
fe. Su relacion con los signos notoriamente conocidos. El
aprovechamiento de la reputacion ajena

En el proceso interno, se advierte que es materia de discusion si la marca
LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) de titularidad de la sefiora
Marchena ha sido obtenida de mala fe. Cabe agregar que LOST
INTERNATIONAL LLC. manifestd que la intencién de dicha persona es
aprovecharse indebidamente de su reputacién y obstaculizar su actividad
empresarial. Dicho supuesto de nulidad, como se sefial6é en el Apartado 1
de la Seccién D de la presente interpretacion, se encuentra amparado por
el Articulo 172 de la Decision 486.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ambito del
derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha
consagrado como un principio general y basico de los sistemas juridicos;
es aquella maxima fundamental que permea todo el sistema juridico. El
ordenamiento juridico comunitario andino no escaea de esto, asl que
también se encuentra montado sobre dicho principio.**

El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho
como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin
causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que
como tal, debe regir no solo las relaciones contractuales sino también
cualquier actuacion en la vida de relacion de los sujetos de derecho. Se
trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y
no contempla excepciones en su aplicacion. La buena fe es concebida
como la conviccién o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la
ley. Lo contrario de la actuacion de buena fe es el obrar con mala fe, vale
decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o
dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intencion de actuar en
provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.*®

34

35

De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.

Ibidem.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Para determinar si una persona obré6 con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar
una disposicién legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.*®

Se presume que todo comportamiento esta conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme
inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las
especificas consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se
presume ademas, que el comportamiento de una persona no se ha
manifestado con la intencién de causar dafio, de violar una disposicién
normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia,
quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.*”

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Ademas, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento
andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos
de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro
debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas
juridicas de concesion de derechos de la marca.®®

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba
cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento juridico,
la competencia en el mercado o hacer dafio a un competidor
determinado.®®

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas
las actuaciones en el ambito comunitario, de manera que la autoridad
nacional competente al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la
actuacion se surtié6 de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la
nulidad del registro de marca.*®

De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno
puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego
todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el
mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de
notorio. En este sentido, el ordenamiento juridico comunitario no puede
validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el
envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es
notorio en cualquiera de los paises miembros, sobre todo si dicha mala fe
se materializa en el acto de aprovecharse de la altisima penetraciéon que

7

38

Ibidem.
De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, p. 9.
De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 19.
{bidem.

De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, p. 10.
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tendria en el mercado una marca que es considerada como notoria en
paises extracomunitarios.*’

4.10.Con el auge del comercio electronico, los medios tecnoldgicos de

4.11

informacién masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que
tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es
muy facil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener
exito, gran recordacioén y altisimo grado de distintividad en el comercio
subregional andino. Por tal razén, las marcas notorias aun cuando no
sean consideradas como tales en cualquiera de los paises miembros, si
tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las
involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para
aprovecharse de todo el escenario econémico que podria arrastrar una
marca notoria extracomunitaria.*?

.El analisis que haga se debe partir de “indicios razonables” que le

permitan llegar a la conclusion de que el solicitante del registro de mala fe
tenia la clara intencion de aprovecharse de manera indebida de un signo
notoriamente conocido en paises extracomunitarios.*?

4.12. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisién del

que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el
registro se solicité con el animo de aprovechar toda la carga econémica,
de penetracion en el mercado y de calidad de los productos y servicios
que conlleva una marca notoriamente conocida. Por tal razén, la se
debera analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenia el
solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria,
lo que se podria concretar con compras realizadas del producto o visitas a
los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podria
inferir de la participacion de los productos amparados por esa marca en
espectaculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fltbol,
unos juegos olimpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su
razén de ser en la facilidad con que el mundo de la informacién genera
datos al instante y al detalle para la generalidad de la poblacién y, por lo
tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy facil acceso,
inclusive en paises donde no se han ingresado empresarialmente.**

4.13.En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro

conocia perfectamente la capacidad de distintividad, de penetracién en el
mercado, de funcién publicitaria y de recordaciéon que genera el signo que
pretende registrar, se configuraria asi un tipico acto de mala fe de
conformidad con lo expresado en la presente providencia.

41

Lr
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44

De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 19.
Ibidem.
Ibidem.

Ibidem, p. 20.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Autonomia de la oficina nacional competente para emitir sus
resoluciones

La sefiora Marchena refirié6 que el Indecopi se habria apartado de su linea
jurisprudencial en el caso que nos compete; por su parte, el Indecopi
sefalé que la supuesta linea jurisprudencial resuita impertinente pues el
analisis respecto de un signo determinado debe ser efectuado teniendo
en cuenta el caso concreto y las circunstancias particulares que se
presenten. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la
independencia y autonomia de la oficina nacional competente para emitir
sus resoluciones.

El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se
adopté en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad
autonoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en
cada pais miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se
encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la
mencionada independencia, y es asi como el Capitulo |l de la Decision
486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina regula el procedimiento de
registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales
competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.*®

Es preciso destacar que la referida autonomia se manifiesta tanto en
relaciéon con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas
(principio de independencia), como en relacibn con sus propias
decisiones.*

En relacion al primer tema, si bien las oficinas competentes y las
decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del
derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como serfa el caso
del derecho de prioridad o de la oposicion de caracter andino, sin que lo
anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.*’

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro
de marcas significa que juzgaran la registrabilidad o irregistrabilidad de los
signos sin tener en cuenta el analisis de registrabilidad o irregistrabilidad
realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En
consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado
pals, ello no supone que indefectiblemente se debera conceder dicho
registro en cualquiera de los paises miembros.*®

45

48

47

48

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 640-1P-2015 del 26 de agosto de 2016.
Ibidem.
Ibidem.

Ibidem.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un
determinado pais, ello tampoco significa que deba ser denegado en los
paises miembros de la Comunidad Andina, atn en el caso de presentarse
sobre la base del derecho de prioridad del mismo pais que denego6 el
registro.*®

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

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

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es
de oficio, integral y motivado, debe ser autbnomo tanto en relacién con las
decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en
relacion con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el
sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando
cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro,
las oposiciones presentadas y la informacién recaudada para dicho
procedimiento, independiente de analisis anteriores respecto de signos
idénticos o similares.?

5.10. No se esta afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites

a su actuacion y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligacion,
en cada caso, de hacer un analisis de registrabilidad con las
caracteristicas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas
que obran en cada tramite. Adicionalmente, los limites a la actuacion
administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia

49

51

52

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Ibidem.
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5.11.

.

normativa comunitaria y las acciones ;udiciales para defender [a legalidad
de los actos administrativos emitidos.>

En tal virtud, la autoridad nacional competente no esta obligada a registrar
como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de
marca en otros paises miembros o no de la Comunidad Andina; o,
coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros
paises miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al
registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de
realizar el analisis de registrabilidad que corresponda.

5.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional

6.1.

6.2.

competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomia, y
tendra que evaluar integramente cada caso que se presente ante su
competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no
riesgo de confusion, etc., dependiendo de las circunstancias del caso
concreto y de las valoraciones que se realicen.

Preguntas formuladas por la Corte consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar
que este Tribunal no brindard respuestas que resuelvan el caso en
concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
asi como tampoco calificara los hechos materia del proceso.

¢ Qué hechos servirian como indicios para determinar que el registro
de un signo se obtuvo de mala fe?

No existe una lista taxativa de hechos que puedan constituir indicios de
que un signo fue solicitado a registro de mala fe, ello debera ser analizado
en cada caso en concreto. Como se seiald en el Apartado 4 de la
Seccién D de la presente Interpretacion Prejudicial, para determinar si una
persona obré6 con mala fe es necesario que su actuacidbn sea
consecuencia de la intenciéon o de la conciencia de violar una disposicion
legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal

2Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al
mismo tiene en su conformacién elementos sustanciales idénticos a
los que contiene una marca registrada en otros paises (Reino Unido,
Espaiia, Republica Dominicana, etc.) y que viene comercializando
con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los
mismos productos pero sin contar con el correspondiente registro?

No corresponde absolver esta pregunta en tanto que esta directamente
relacionada con el caso materia de la interpretacion Prejudicial.

53

Ibidem.
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Sin perjuicio de lo anterior, se debera tener presente que si existe
evidencia de que una marca fue solicitada a registro con la finalidad de
perjudicar o causar daifno a un competidor o aprovecharse de su
reputacién, siempre que se haya acreditado dicha reputacion,
correspondera sancionar el registro con su nulidad, de conformidad con lo
desarrollado en el Apartado 4 de la Seccion D de la presente
Interpretaciéon Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte
consultante al resolver el proceso interno 8132-2012-0-1801-JR-CA-12, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllién Quinteros
MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO

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

Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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