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recibido via correo electronico el 11 del mismo mes y ano, 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 Perd solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136 Literal h) y el
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segundo parrafo del Articulo 172 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 5259-2017-0-1801-JR-
CA-26.

E] Auto del 8 de mayo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacién Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: CASTARNEDA Y CASTANEDA SAC.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
—INDECOPI— DE LA REPUBLICA DEL
PERU

CHRISTIAN OMAR ROJAS DELZO

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por el Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es
si procede la acciéon de nulidad interpuesta por CASTANEDA Y
CASTANEDA S.A.C.. en contra del registro de la marca PREVENTIS
SALUD (denominativo) perteneciente al sefior CHRISTIAN OMAR ROJAS
DELZO al haberla obtenido presuntamente de mala fe y reproducir la marca
notoria PREVENTIS SALUD (denominativa).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
136 Literal h) y e! segundo pérrafo del Articulo 172 de la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina®. Procede la interpretacion por ser

1 Decisién 486 de la Comision de 1a Comunidad Andina. -

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

()

h) constituyan una reproduccion, imitacian, traduccion, transliteracion o transcripcion, lotal o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un lercero, 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 lercero 0 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.
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pertinente.

De oficio se interpretaran los demas parrafos del Articulo 172 y los
Articulos 224, 228 y 230 de la Decision 486 de Ia Comision de la
Comunidad Andina?, a fin de complementar los temas de nulidad de un

“Artfeulo 172.-(...)

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 contravencién 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 concesién del registro impugnado.

(et
2 Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 172.- La autoridad nacional competents decrelara de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, Ia nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencion con lo dispuesto en los Articulos 134 primer parrafo y 135.

[.3

Las acciones precedentes no afectardn las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios
conforme a la legislacién intema.

No podra declararse la nulidad del registio de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al liempo de resclverse la nulidad.

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

“Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocide como
tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido.”

“Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomard en consideracion
entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento enire los miembros del sector pertinente deniro de cualquier
Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su ulilizacién, dentro o fuera de cualquier Pais
Miembro;

c) la duracién, amplitud y exlension geografica de su promacién, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u obros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
apligue;

d) el valor de loda inversion efectuada para promoverio, 0 para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular 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;

h el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g ol valor contable del signo cormo activo empresarial;

h} el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado teritonio;

i} la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras 0 almacenamiento por el
litular del signo en ef Pais Miembro en que se busca proteccion;

Ji] los aspectos del comercio interacional; o,

k) Ia existencia v antigitedad de cuaiquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en

el Pais Miembro o an el extranjero.”

“Articulo 230.- Se considerardn como sectores pertinentes de referencia para determinar la
3
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registro marcario y sobre la marca notona.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La marca notoriamente conocida. Su protsccion y su prueba. La notoriedad
del signo solicitado a registro.

La accién de nulidad en el marco de la Decision 486. Causales.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.

Respuesta a las pregunias formuladas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
La marca notoriamente conocida. Su proteccion y su prueba

En el proceso interno se argumento que el signo PREVENTIS SALUD
(denominativo) registrado a favor de CHRISTIAN OMAR ROJAS DELZO,
reproduce la marca notoria PREVENTIS SALUD (denominativa) de
propiedad de CASTANEDA Y CASTANEDA S.A.C., v, a fin de responder
las preguntas efesctuada por la Sala consultante se abordara el tema
propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha
trazado sobre la materia.

Definicion

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina le dedica al tema
de los signos notoriamente conocidos un acapite especial distinguido en el
Titulo XII, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulacion de
los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Articulo 224 de la Decision 486 determina el entendimiento
que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes
términos:

“Se eniiende por signo distintivo noltoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualguier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.”

notoriedad de un signo distintive, entre otros, lcs siguientes:

los consumidoras reales o potenciales del tipo de productos 0 servicios a los que se aplique;
las personas que paricipan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que s& aplique; 0,

Jos circulas empresaniales que acliian en giros relativos al tipo de establzcimiento, actividad,
produclos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conacido deniro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriaras.”

4
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De la anterior definicion sa pueden desprender las siguientes
caracteristicas:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por
el sector pertinenta®.

b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relaciéon con los principios de especialidad,
territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su
diferenciacién con la marca renombrada

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decisién 486, la
marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los
consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
que se aplique; las personas que participan en los canales de distribucion
o comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique®.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector perinente,
pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria reguiada en la Decision 486 de la
marca renombprada. L.a primera es conocida en el sector pertinente, la
segunda es conocida més alla del sector partinente®.

La marca notoria requlada en la Decision 486, a la que podemos llamar
marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro
de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional
o extranjero. Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba
una proteccion especial en los otros tres paises miembros. La marca
renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decision 486,

E} Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referancia, a saber:
a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de producics o servicios a los que se aplique,

b} Las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion def tipo de
productos o servicios a los que s8 aplique.

c) Los circulos empresariales que actian en giros relativos al ipo de establecimiento, actividad,
productos o servicios a los que se aplique.

Articulo 230 de la Decision 486.

La marca renombrada (por gjamplo, Coca Cola, Toyota, Facabook, Google, etc.) es conocida
practicamente por casi todo el publico en general, por diferentas tipos de segmentos de
consumidores y proveadores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan &l
roducto o servicio identificado por la marca renombrada.
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pero por su naturaleza recibe proteccion especial en los cuatro paises
miembros.

La marca notoria regulada en la Decision 486 y la marca renombrada
rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y
efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen proteccion en un pais
miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas
en ase pais miembro®. Ambas tambien rompen el principio de especialidad,
pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe e! principio de especialidad de modo absoluto,
por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

La marca notoria regulada en la Decision 486 rompe el principio de
especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aguellos con los que existe
conexién competitiva;

b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del
sector pertinente; v,

c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusion o asociacion con el titular de la marca
notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo notorio; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.

1.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decision 486

y la marca renombrada es lo referido a su prugba. La notoriedad debe
probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el
Articulo 228 de la Decisién 486. La marca renombrada, en cambio, no
necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso
denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen
de oficio y no requiersn actividad probatoria (notoria non egent probatione),
no son objeto de prueba’.

1 11. La marca notoria extracomunitaria® no rompe los principios de especialidad,

6

Para recibir la proteccion, basta que la marca saa notoria en olro pais miembro de la Comunidad
Andina o que la autoridad de propiedad industrial considers que 1a marca es renombrada.

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por
la autoridad de propiedad industrial.

Si 1a autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, debera permitir
que su titular pruebe su nctoriedad —en algin pais de la Comunidad Andina— en los términos de
o establecido en el Adiculo 228 de |a Decision 486.

\ es renombrada, sino una marca natoria pero fuera de la Comunidad Andina.
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territorialidad, principio registral y uso real y efactivo®.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningln caso se
otorgara el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actia de
mala fe, si el propdsito de dicho registro es restringir la libre competencia o
si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que
deberan estar debidamente probadas.

En relacion con los diferentes riesgos en el mercado

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre
la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad
con lo siguiente:

113.1. En relacion con el riesgo de confusién: el piblico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion por la reproduccion, imitacién,
traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un
signo notoriamente conocido.

1.13.2. En relacién con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion
se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho
producto vy la empresa titular del signo notoriamente conocido,
tienen una relacion o vinculacién economica.

1.43.3. En relacién con el riesgo de dilucién: el riesgo de dilucion es la
posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la aitisima capacidad distintiva que el
signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto
de aquelios bienes o servicios relacionados o conexos que generen
la posibilidad de causar riesgo de confusién o de asociacion.

1 13.4. En relacidon con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso
parasitario es la posibilidad de que un compstidor se aproveche
injustamente del prestigio de los signos notoriamante conocidos. El
competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo
notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atencion
de! publico consumidor, o indicar que los productos y servicios que
ofrece estan, de alguna manera, relacionados con la calidad y

La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, esta supeditada a
tos principios de territorialidad, especialidad, principio ragistral y de uso real y efactivo.

Ahora bien, no par 2! hecho de considararse notoria una marca en su pais de origen puede impedir
el r=gistro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el
examinador andino, en aplicacién de los principios de territorialidad y especislidad debera analizar
el caso en concrelo y, a menos qua exista un eventual aclo de competencia desleal o animo de
ypropiarse de un signo que era conacido por el solicitante, no podra impedir el registro de un signo
obre la base, Unicamentz, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.
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caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo
notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuanta que la accién
de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo
que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistematico de la
posicion emprasarial.

1.14. Resulta pertinente mencionar que s necesario que se configure alguno de
los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h)
del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

1.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a traves
de prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, segun sea
el caso.

1.16.E1 Articulo 228 de la Decisidon 486 establece una lista no taxativa de
parametros para probar ia notoriedad, a saber:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

b)  laduracion, amplitud y extension geografica de su utilizacion, deniro o
fuera de cualquier Pais Miembro;

¢) laduracién, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro
o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos
o servicios, def establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, 0 para promover
el establecimiento, actividad, productos o© servicios a los que se
aplique;

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

f} el grado de distintividad inherente 0 adquirida del signo;

g} el valor contable del signo como aciivo empresarial;

el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado tarritorio;
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i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras 0
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se
busca proteccion,

f) los aspectos del comercio internacional; o,

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

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo,
deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo
dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier
medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de
conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy
se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no
realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusion, volumen de
ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la
notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se
haya reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar todos los
medios de prueba pertinentes para demostrar el caracter de notorio caso a
caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad
administrativa o judicial es valida para dicho caso particular.®

La notoriedad del signo solicitado a registro'’

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo 229 de la
Decision 486, no se negara la calidad de notorio y su proteccion por el solo
hecho de que no se encuentre registrado o en tramite de registro en el Pais
Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como
notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en
consecuencia, se brinda proteccion a los signos que alcancen el caracter
de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio
determinado.

La Decision 486 de ia Comision de la Comunidad Andina protege a la marca
notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de
un signo notoriamente conocido deberia ser diferente al examen gque se
haria de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por
ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro
de toda marca, aun en el caso de ser notoria, debera atender al respectivo
analisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Ver Interpretacion Prajudicial N° 430-1P-2015 de fecha 7 de julio de 20186, publicada en la Gaceta
Oficial M° 2781 del 19 de agosto d= 2018,

El desarrollo de esta acapite ha sido tomado de la Interpratacion Prejudicial recaida en el proceso
N° 84-1P-.2015 de fecha 4 de fsbrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
artagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.

T’k 9
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1.21.Lo que se esta afimando es que dicho analisis debe ser diferencial y
complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria
ya es distintiva y, por lo tanio, el anaiisis de confundibilidad debe ser, por
un lado, mas distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido
ganado por la marca notoriaments conocida, y por el otro, muy riguroso a
fin de evitar la confusion en el publico consumidor, teniendo en cuenta las
caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores
como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se
pretende registrar, etc.

122 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma
comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el
Pais Miembro donde se solicita su proteccion, &l analisis de registrabilidad
en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir,
la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo analisis
de registrabilidad, conceder o no e} registro de la marca notoriamente
conocida que se alega, de conformidad con los multiples factores que
puadan intervenir en dicho estudio.

1.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la
marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de
prueba habil ante el Juez o la Oficina Nacional, segun sea el caso. El
reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad
Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelacién por falta de uso y la prueba del usc tratandose de
marcas renombradas y notorias

1.24.En acapites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada®?
como la marca notoria regulada en la Decision 486 rompen el principio de
uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelacion por falta de uso,
asi como la prueba del uso, requieren una modulacion importante en 1o que
respecta a dicha clase de marcas.

1 25. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decision 486 son
protegidas en un pais miembro asi no estén registradas ni sean usadas en
dicho pais, con mayor razon deben ser protegidas si han sido registradas
pero no son usadas en el referido pais. La diferencia esta en que tratandose
de la marca renombrada, la proteccion opera respecto de todos los
productos o servicios. En cambio, tratandose de la marca notoria regulada
en la Decision 488, la proteccion opera respecto de los productos ©
servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos
productos o servicios diferentas que se encuentran dentro del sector

pertinenta.
/‘;—:L uﬂ\ZS.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelacion por falta de uso
' ‘9— Que expresamenle no se encuentra regulada en la Decision 486,
SECRETARIA * 10
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aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera
tratandose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la
Decisién 486. Dado que en ambos casos no sé aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacion por el
solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria requlada en la
Decisién 486) no esta siendo usada en el pais miembro de la Comunidad
Andina donde se pide su cancelacion.??

Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser usada
en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacion, su
titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos
uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina.

1.28.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera

determinar si las marca de CASTANEDA Y CASTANEDA S.AC., era
notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud
del signo PREVENTIS SALUD (denominativo) registrado a favor de
CHRISTIAN OMAR ROJAS DELZO, de conformidad con las pruebas
obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo
solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados.

13

Como afirma Gustavo Leén y Ledn: “Aungue la normativa comunitaria andina no lrae alguna
disposicion especifica que regule el asunto, de una interpretacion sistemdtica y teleoldgica de la
norma se puede concluir con meridiana claridad que /a marca notoria esta excepluada de la carga
de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEON Y LEON DURAN, Gustavo Aruro.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Analisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. -
Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) £ referido autor cita (Op. Cit,, p. 469) a su vez a los

siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento.

«_.Por olra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pais, sino de
su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior darfa pie para afirmar que
su proteccion, que denva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el
pais (...} En este orden de ideas, puede considerarse gue la marca nolforia registrada no es
objeto de cancelacion por falta de uso, en virtud de la proteccion excepcional que fe confiere
la Decisién 486%.

“540 Metke Mendez, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Saciojuridicos, Bogota,
Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106y 1077

“Si bien es suficiente para legilimar la intervencién deniro de esla accion el preseniar una
soficitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelacion, esta es una
figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de
permitirlo la norma facullaria a gue cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente
del prestigio y difusion que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo
mas especificos, quien se veria afectado con dicha conducta es e publico consumidor, pues
este estd acostumbrado a obtener cierta aplitud y calidad del producto gue adquiere y que
esta identificado con la marca de su preferencia®!.”

“541 Torres Salinas, Carlos. “; Cabe la cancelacion de registro por falta de usa respecio de
una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review,
Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicacién Semestral,
enero de 2013, p.8."
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La accion de nulidad en el marco de la Decisién 486. Causales

En el proceso interno CASTANEDA Y CASTANEDA S.A.C,, solicitd que se
daclare la nulidad dei registro de la marca PREVENTIS SALUD
(denominativo). Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente
terna.

£l Articulo 172 de la Decision 486 establece lo siguiente:

“Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio 0 a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta
de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion con
lo dispuesto en los Articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretard de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravencién de lo dispuesto en ef 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
darios v perjuicios conforme a la fegislacidn 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
ia nulidad Gnicament2 para esos productos o servicios, y se eliminaran del
registro de la marca.”

El Articulo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la
nulidad absoluta y la nulidad relativa.

La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese
concedido en contravencion de lo dispuesto en el primer parrafo del Articulo
134 y todos los supuestos previstos en el Articulo 135 de la Decision 486.
Asi, con relacion al primer parrafo del Articulo 134, que también es la causal
prevista en el Literal a) del Articulo 135, sera nulo el registro si el signo no
as apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o0 no es
susceptible de representacion grafica. Asi también sera nulo si el signo
carece de distintividad intrinseca, conforme al Literal b) del Articulo 135, o
si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demas Literales (c,
d.e fghiijkimn, o p)del Articulo 135.

La nulidad absoluta busca la proteccion del ordenamiento andino y el
interés pUblico subyacente, por lo que la accion de nulidad absoluta puede
ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
MNomento: es decir, no prascribe la accion de la nulidad absoluta.
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La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese
concedido en contravencion de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos
previstos en el Articulo 136 (sus Literales a, b, ¢, d. e, f g, h), o cuando el
registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por
ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actud
sabiendo que dafiaba o perjudicaba a un tercero, etc.

La nulidad relativa busca la proteccidn del tercero afectado por el registro
marcario. Si bien la accion de nulidad relativa puede ser incoada de oficio
o a solicitud de cualquier persona, esta accion prescribe a los cinco (3) anos
contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Tal como lo prevé el tercer parrafo del Articulo 172 de la Decision 486, las
acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que

pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de dafos y perjuicios
conforme lo contemple la legislacion nacional de cada Pais Miembro.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

Como en el proceso interno CASTANEDA Y CASTANEDA S.A.C., solicitd
que se declare la nulidad del registro de la maica PREVENTIS SALUD
(denominativa) por presuntamente haber sido obtenido de mata fe. Por
consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

El sequndo parrafo del Articulo 172 de la Decision 486, establece lo
siguients:

“Artfculo 172.- (...)

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 prescribird a
los cinco afios conlados desde la fecha de concesion del registro
impugnado.”

3.3.La nulidad relativa, contemplada en el segundo parrafo del Articulo 172 de

la Decision 486, puede ser iniciada de oficio o por cuaiquier persona
interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos:

() El primero esta referido al registro otorgado que contraviene alguna
de las causales establecidas en el Articulo 136 de la Decision 486.

(i) El seqgundo esta referido al reqistro otoraado_aue ha sido formulado
de mala fe.

Lo primero que s& advierte es que cualquier conducta en el ambito del
arecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha
nsagrado como un principio general y basico de los sistemas juridicos;
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es aquella maxima fundamental que permea todo el sistema juridico. El
ordenamiento juridico comunitario andino no escapa de esto, asi 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 0 el del enriguecimiento sin
causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que
como tal, debe regir no solo las relaciones coniractuales sing 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
conviceion 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.™

Para determinar si una persona obro con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencidén o de la conciencia de violar una
disposicion 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 dafo, de violar una disposicion 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. E! 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 fa marca.'®

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier

4
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Ver Interpretacion Prejudicial N° 67-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2013.

Ibidem.
loidem.

Ver Interpratacion Prajudicial N° 12-1P-2015 del 21 de agosto da 2015, publicada en la Gacela Oficial
da! Acuerdo de Cartagena N° 2502 del 12 de octubre de 2015,

Ver Interpratacion Prejudicial N° 67-1P-2015 de fecha 13 ce mayo de 2015, publicada en la Gacela
Oficial del Acuerdo de Cariagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.
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conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento juridico, la
competencia en el mercado o hacer dafio a un competidor determinado.?

3.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas
las actuaciones en el ambito comunitario, de manera que ia autoridad
nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la
actuacion se surtié de buena feomalafey, en consecuencia, establecer la
nulidad del registro de marca.?’

3.11.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. 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 ajenc con el pretexto de que no es
notorio en cualquiera de los paises miembros.?!

3.12. El analisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan
llegar a la conclusion de que el solicitante del registro actud de mala fe, es
decir, con la clara intencion de aprovecharse de manera indebida del
posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetracion en el
mercado o de recordacion del correspondiente signo distintivo.??

3.13. Por “indicio razonable” se dabe entender todo hecho, acto u omision del
que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el
registro se solicitd con el animo de aprovechar toda la carga econdmica, de
penetracion en el mercado y de calidad de los productos y servicios que
conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado
recordacion el pUblico consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por
tal razén, se debera analizar, entre otros factores, €l conocimiento previo
que tenia el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, 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 aspectaculos
de alto impacto masivo mundial, como un mundial de futbol, unos juegos
olimpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razdn de ser en
la facilidad con que el mundo de la informacién genera datos al instante y
al detalle para la generalidad de la poblacion y, por o tanto, el conocimiento
de los productos y servicios es de muy facil acceso, inclusive en paises

= \bidem.

pa Ver Interpretacién Prejudicial N° 12-1P-2015 del 21 d2 agosto de 2013, publicada en la Gacela Oficial
dal Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre d= 2015.

Ver Interpretacion Prejudicial N° §7-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial de! Acuerdo dz Czrtagena N° 2533 dai B de julio de 2015.
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donde no se han ingresado empresarialmente.?

3 14.En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro
conocia perfectamente la capacidad de distintividad, de penetracion en el
mercado, de funcién publicitaria y de recordacion 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.

3.15. De acuerdo a lo expuesto, se debera analizar si la solicitud de registro de
la marca PREVENTIS SALUD (denominativo), incurrié en la causal de
nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe,
contemplada en el segundo péarrafo del Articulo 172 de la Decision 486.

4, Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante,
es necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas que
resuelvan el caso 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.

4.1. ¢Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para
determinar la existencia de mala fe al momento de solicitar un registro
marcario, asi como que tipo de pruebas resultan atendibles para la
probanza de lo anterior?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse a
los criterios desarrollados en el Tema 3 del Acapite E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

4.2, ;Qué aspectos o raglas fundamentales se dehen tener en cuenta para
determinar ia existencia de una marca notoria, asi como que tipo de
pruebas estadn encaminadas a probar ello o resultan idoneas?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debera remitirse a
los criterios desarrollados en el Tema 1 del Acapite E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el Sala
consultanie al resolver el Proceso Interno N° 5259-2017-0-1801-JR-CA-26, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con io dispuesto
en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad

_——===_Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
/ \)v‘p‘L L”::\\
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E| suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuio
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucion 05/2020 de 10
de abril de 2020, certifica que la Presente Interpratacion Prejudicial ha sido
aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados
Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gomez Apac en
ta sesion judicial de facha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta

21-J-TJCA-2020.
I-h) \'\W
: 7 -
> G\r\
Luis Felipe Agullar Feijod

SECRETARIO

Motifiquese a la Sala 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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