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Mediante Interpretacion Prejudicial 80-IP-
2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
5106 del 25 de enero de 2023, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha
desarrollado los siguientes criterios juridicos
interpretativos relacionados con la accion
reivindicatoria (articulo 237 de la Decision 486
de la Comisiéon de la Comunidad Andina
— Régimen Comun de Propiedad Industrial):

«sQué caracteristicas deberian reunir los
indicios que demostrarian la mala fe en el
registro de la marca cuya reivindicacion
se solicita?

(..)

Por “indicio razonable” se debe entender
todo hecho, acto u omision del que, por via
de inferencia, pueda generar una gran
probabilidad de que el registro se solicité con
el animo de aprovechar toda ventaja
econémica, de penetracion en el mercado y de
calidad de los productos y servicios que
conlleva una marca, sobre todo st dicho signo
distintivo ha generado recordacion en el
publico consumidor o ha alcanzado el estatus
de notorio. Por tal razén, se debera analizar,
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entre otros factores, el conocimiento previo
que tenia el solicitante sobre la existencia de
otra persona, natural o juridica, que tuviera
también el derecho de solicitar (cosolicitante)
u obtener el registro como marca del signo
solicitado (cotitular). En el caso de la
cotitularidad, esta bien podria ser originaria,
por ejemplo en el caso que demandante y
demandado fuesen cotitulares del registro de
una marca idéntica o similar en otro pais; o,
derivada, por ejemplo, de un acto por el cual
el demandante se asocié al demandado, o
como consecuencia de un contrato de cesion
o transferencia, o por compartir una sucesion.
Por otra parte, la mala fe también podria
materializarse mediante la intencidon de
explotar una marca en un determinado Pais
Miembro sin brindar al demandante la
posibilidad de obtener alguna participacion
economica, pese a tener el derecho de ser
reconocido como cotitular del registro
marcario correspondiente.

¢Qué implicancia tiene el principio de
territorialidad en el marco de una accion

reivindicatoria?

I.a accion reivindicatoria no se relaciona con
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el principio de territorialidad. La persona
afectada, con derecho a reclamar Ia
reivindicacion, puede tener su domicilio en un
pafs distinto (incluso en un pais ajeno a la
Comunidad Andina) al del lugar donde
presenta la accion reivindicatoria. Por tanto,
registros marcarios otorgados en otros paises
pueden ser merituados, conjuntamente con
otros medios probatorios, al momento de
analizar el derecho que sustenta la accion
retvindicatoria.»
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Decisién 486 — Régimen Comun de Propiedad Industrial.-

«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
podrd reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea
transferida la solicitud en trimite 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 podrd
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le
reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislacién interna
del Pais Miembro lo permite, en la misma accién de reivindicacién podrd

demandarse la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Esta accién prescribe a los cuatro anos contados desde la fecha de concesién
del derecho o a los dos anos contados desde que el objeto de proteccién
hubiera comenzado a explotarse o usarse en el pafs por quien obtuvo el

derecho, aplicindose el plazo que expire antes. No prescribird la accién si

quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.»
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