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ACLARACION DEL DICTAMEN 07-2012

DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme al articulo 22 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Accion

Sobre la solicitud de la Sociedad LBH COLOMBIA Ltda., de aclaracién del

de Incumplimiento (Decision 623)

Dictamen 07-2012 del 14 de noviembre de 2012 relativo al reclamo de la Sociedad

LBH COLOMBIA Ltda., por supuesto incumplimiento de la Republicade

Colombia de los articulos 4, 33, 35y 36 del Tratado de Creacidn del Tribunal de
Justiciade la Comunidad Andina, y los articulos 122, 123, 124, 127 y 128 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del Juez 10°

Civil del Circuito de Barranquillay del Tribunal Superior - Sala Civil de
Barranquilla, al haber proferido sus providencias del 17 de noviembre de 2010y
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del 20 de octubre de 2011, dentro del proceso de Embargo Preventivo de la
Embarcacion Clipper Lis, sin haber solicitado la interpretacion prejudicial
obligatoria al Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina.

Lima, 11 de diciembre de 2012
I. ANTECEDENTES

1. Confecha 7 de agosto de 2012, la Sociedad
LBH Colombia Ltda., (en adelante La Recla-
mante), por medio de su representante, al am-
paro del articulo 25 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
present6é un reclamo por el supuesto incumpli-
miento de la normativa comunitaria andina por
parte de la Republica de Colombia (en adelante
La Reclamada), a través del Juez Décimo Civil
del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Supe-
rior del Distrito Judicial, Sala Civil de Barran-
quilla, al no solicitar la Interpretacion Prejudicial
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(en adelante TICAN).

Luego de cumplidos los tramites establecidos
en la Decisién 623, la Secretaria General me-
diante Dictamen 07-2012 del 14 de noviembre
de 2012, concluyé, con base en las considera-
ciones y segun la informacion suministrada por
las partes, que la parte reclamante no ha de-
mostrado que la Republica de Colombia, a tra-
vés de la expedicion de los autos del 17 de
noviembre de 2010 y del 20 de octubre de 2011,
por parte del Juez 10° Civil del Circuito de
Barranquilla y del Tribunal Superior - Sala Civil
de esa misma ciudad, respectivamente, haya
incurrido en un incumplimiento de lo dispuesto
en los articulos 4, 33, 35 y 36 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, y los articulos 122, 123, 124, 127 y
128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina?.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE ACLA-
RACION (Sociedad LBH Colombia Ltda.)

La Sociedad LBH Colombia Ltda. solicita a la
Secretaria General se aclare cudl es la provi-
dencia judicial final, que la facultaria a solicitar
el amparo comunitario por infraccion del Esta-
do colombiano de las normas andinas mencio-
nadas en el reclamo.

! Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
Nro. 2119 del 16 de noviembre de 2012.

Sustenta su solicitud en que el punto en discu-
sion que se ha traido a consideracion de la Se-
cretaria General de la Comunidad Andina recae
sobre el embargo preventivo sufrido por la mo-
tonave Clipper Lis ante lo cual se han agotado
todos los recursos posibles que permite la ley
colombiana y “a la fecha no existen recursos
pendientes de discusion sobre el embargo pre-
ventivo de la nave Clipper Lis ante los jueces y
tribunales colombianos”.

Sefiala El Reclamante que la actuacién que se
encuentra en curso ante los tribunales naciona-
les deriva de lo contemplado en el articulo 44 de
la Decision 487 de la Comunidad Andina, que
aplica “solamente cuando la medida cautelar de
embargo preventivo se encuentra en firme”.

Indica que en su criterio, el proceso de embar-
go preventivo de buques culminé con la confir-
macion de la orden de embargo preventivo sobre
la motonave Clipper Lis y que actualmente, y
ante nuevos hechos, se ha solicitado la reduc-
cion de la garantia bancaria, situacion que ha
sido aceptada por el Juez 10° Civil del Circuito
de Barranquilla pero que ha sido recurrida por
considerarse que no se redujo en la cuantia
solicitada.

En esa medida, afirma que la actuacién pen-
diente de decision lo es en aplicacion del articu-
lo 44 de la Decision 487 que establece reglas
para el levantamiento del embargo, esto es,
indica, para el hecho consumado del embargo
preventivo del buque producto de la aplicacion
de la Decision 487.

[1l. ANALISIS DE LA SOLICITUD DE ACLA-
RACION

a. Sobre la solicitud de aclaraciéon de los
Dictamenes de la Secretaria General

Conforme al articulo 22 de la Decisién 623 so-
bre el Reglamento de la Fase Prejudicial de la
Accion de Incumplimiento, contra el Dictamen
no procede recurso alguno. Sin embargo, el
Pais Miembro al cual se dirige o el reclamante,
dentro de los quince (15) dias calendario si-
guientes a su notificacion, podran solicitar la
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aclaraciéon y la Secretaria General debe dar
respuesta a dicha solicitud también en un plazo
de quince (15) dias.

La Decisién 623 no menciona requisitos o con-
diciones en que procede la aclaracién de un
Dictamen. No obstante, es importante destacar
gue el actual articulo 93 del Estatuto del Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Andina (Deci-
sion 500) prevé que “dentro del término de quin-
ce dias siguientes al de su notificacion, las
partes podran solicitar la aclaracion de los pun-
tos de la sentencia que a su juicio resultaren
ambiguos o dudosos”.

Sobre el particular, el Honorable Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en providen-
cia del 13 de agosto de 1997, dentro del proce-
so 2-Al-96 2, estim6 necesario “enmarcar juris-
prudencialmente los limites posibles de aclara-
cién, enmienda y ampliacién de una sentencia”.
En lo que concierne especificamente a la acla-
racion de las sentencias, sefialo:

“En lo que respecta a la solicitud de aclara-
cién, los motivos establecidos para ella en el
articulo 60 del Estatuto ® [actual articulo 93],
estan referidos Unicamente a los puntos de la
sentencia que se consideren ambiguos. Pero
para que las solicitudes de aclaracién puedan
prosperar deben reunir las siguientes condicio-
nes: a) Que para el Tribunal ofrezcan verdadero
motivo de dubitacion sobre la controversia y
estén contenidas en la parte resolutiva de la
providencia. b) Sdélo por excepcion habria lugar
a aclarar contradicciones conceptuales de la
parte motiva cuando tengan una directa injeren-
cia en la resolucién de la sentencia, de tal ma-
nera que se reflejen en falta de claridad o impre-
cisién en la decisién judicial o que puedan des-
embocar en inejecucion de la sentencia”“.

Tomando en consideracion lo sefialado en la
providencia en mencién, es importante enton-
ces precisar que la solicitud de aclaraciéon no
constituye un recurso en el cual se cuestionen

2 Proceso 2-Al-96, Republica de Venezuela contra la
Republica del Ecuador (Caso Belmont), sentencia del
20 de junio de 1997.

3 Elarticulo 60 de la Decision 184 que contenia el Estatu-
to del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
corresponde al actual articulo 93 de la Decision 500.

4 Providencia sobre Aclaracion, enmienda y ampliacion
de la sentencia del proceso 2-Al-96, marca Belmont,
del 13 de agosto de 1997.

asuntos sobre los hechos o las consideraciones
del Dictamen, ni respecto de sus conclusiones,
sino que se trata justamente de precisar aspec-
tos que podrian resultar ambiguos o dudosos.

b. Sobre la solicitud de aclaracion formula-
da por ElI Reclamante

El apoderado del Reclamante solicita a la Se-
cretaria General se aclare el Dictamen, para
que precise “cudl es la providencia judicial final,
que facultaria a solicitar el amparo comunitario”
en el caso planteado, pues el proceso de em-
bargo preventivo del buque culminé con la con-
firmacién de la orden de embargo preventivo
sobre la motonave Clipper Lis y, ante nuevos
hechos, se ha solicitado la reduccién de la
garantia bancaria que es diferente y deriva de la
aplicacién del articulo 44 de la Decision 487.

Esta Secretaria General entiende que mas que
una solicitud de aclaracién de algun aparte du-
doso o ambiguo del Dictamen, el Reclamante
solicita informacion sobre la providencia que
facultaria solicitar el amparo comunitario.

La Secretaria General se permite recordar que
conforme a las normas del Tratado de Creacion
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
y del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, que cité en su Reclamo y
que fueron objeto de analisis en el Dictamen (en
particular los articulos 33 y 123 respectivamen-
te), la Interpretaciéon Prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina es obligatoria
cuando:

a) Un juez nacional conozca un proceso en el
que deba aplicarse o se controvierta una
norma del ordenamiento juridico de la Co-
munidad Andina; y,

b) El proceso en el cual se haya de proferir
una sentencia no sea susceptible de re-
cursos en derecho interno.

En ese orden de ideas, para la Secretaria Gene-
ral, un andlisis sobre el incumplimiento de la
obligacion establecida en el articulo 33 del Tra-
tado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el ar-
ticulo 123 de la Decision 500 sobre la interpre-
tacion prejudicial obligatoria, implica abordar y
constatar si el juez nacional ha desconocido la
obligacién de requerir dicha interpretacién an-
tes de dictar sentencia cuando la misma se
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da dentro de un proceso de Unica 0 segun-
da instancia.

El incumplimiento alli derivaria de: a) no haber
solicitado la interpretacion prejudicial; b) no ha-
ber suspendido el proceso; y, c) haber produ-
cido sentencia sin obtener la interpretacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el presente caso, como se ha sefialado, no
ha quedado demostrado que se haya proferi-
do una sentencia. Por el contrario, se ha podi-
do concluir que el procedimiento iniciado en el
Juzgado 10° Civil del Circuito de Barranquilla,
radicado bajo el nUmero 08001-31-03-010-2010-
00219-00, no habria culminado pues existen
pruebas aportadas y ademas allegadas con la
solicitud de aclaraciéon, que demuestran que la
actuacién continta desplegandose ante el mis-
mo despacho judicial y bajo el mismo radicado.

Al no existir una sentencia en firme de Unica o
segunda instancia, que haya sido aportada co-
mo prueba, la Secretaria General no ha podido
verificar que se hubiese incurrido en el incum-
plimiento alegado por El Reclamante por parte
de la Republica de Colombia a través de la ex-
pedicion de los autos del 17 de noviembre de
2010 y del 20 de octubre de 2011, por el Juez
10° Civil del Circuito de Barranquilla'y del Tribu-
nal Superior - Sala Civil de esa misma ciudad.

IV. CONCLUSIONES

Respecto de la solicitud de aclaracion del Dicta-
men 07-2012, la Secretaria General, luego de
llevar a cabo una revisidon del mismo, aclara y
concluye lo siguiente:

1. La solicitud de aclaracion de un Dictamen
no constituye un recurso, sino la oportunidad
para que se precisen aspectos que podrian
resultar ambiguos o dudosos. Esta Secreta-
ria General entiende que mas que una soli-
citud de aclaracién de algun aparte confuso
del Dictamen, el Reclamante solicita infor-
macién sobre la providencia que facultaria
solicitar el amparo comunitario.

2. En el presente caso, como se ha sefialado
en el Dictamen 07-2012, no ha quedado de-
mostrado que se haya proferido una senten-
cia. Por el contrario, se ha podido concluir
que el procedimiento iniciado en el Juzga-
do 10° Civil del Circuito de Barranquilla, radi-
cado bajo el nimero 08001-31-03-010-2010-
00219-00, no habria culminado pues existen
pruebas aportadas y ademas allegadas con
la solicitud de aclaracién, que demuestran
que la actuacion continla desplegandose
ante el mismo despacho judicial y bajo el
mismo radicado.

3. Al no existir una sentencia en firme de Unica
0 segunda instancia, que haya sido aportada
como prueba, la Secretaria General no ha
podido verificar que se hubiese producido el
incumplimiento alegado por El Reclamante
por parte de la Republica de Colombia a tra-
vés de la expedicién de los autos del 17 de
noviembre de 2010 y del 20 de octubre de
2011, del Juez 10° Civil del Circuito de Ba-
rranquilla y del Tribunal Superior - Sala Civil
de esa misma ciudad respectivamente.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.
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DICTAMEN N° 08-2012

DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme al articulo 25 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo de la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. por supuesto
incumplimiento de los articulos 172, 173y 78 de la Decision 486 “Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial”, por parte de la Republica del Peru, a
través del accionar del Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay
de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, al dictar
resoluciones anulando marcas registradas sin observar lo
establecido en la Decisién 486.

Lima, 12 de diciembre de 2012

RELACION DE LAS ACTUACIONES PRO-
CESALES

. El dia 13 de abril de 2012, la empresa QUA-

LITY PRODUCTS S.A.C. (en adelante La
Reclamante o QUALITY PRODUCTS) pre-
sento, por medio de su apoderado y al ampa-
ro de lo dispuesto en el articulo 25 del Tra-
tado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina (en adelante Tratado
del Tribunal) y del articulo 14 de la Decision
623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de
la Accion de Incumplimiento”, un reclamo por
el supuesto incumplimiento de los articulos
172, 173 y 78 de la Decision 486 “Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial”, bajo la
consideracién que la Republica del Peru, a
través del Instituto Nacional de Defensa de
la Competenciay de la Proteccién de la Pro-
piedad Intelectual — INDECOPI, habria incum-
plido con los dispositivos antes citados, al
haber dictado resoluciones anulando resolu-
ciones consentidas y anulando marcas re-
gistradas, sin seguir el procedimiento esta-
blecido en el citado instrumento andino.

. Mediante comunicaciones SG-C/E.1.1/1281/

2012, SG-R/E1.1/141/2012 y SG-C/E.1.1/1282/
2012, de fecha 27 de abril de 2012, la Se-
cretaria General admitié el reclamo presen-
tado, dio traslado del mismo y comunicé la
concesion de un plazo de treinta (30) dias
calendario para la presentacion de la contes-
tacion por parte del Gobierno de Perd, y pa-
ra la remisidn de los elementos de informa-

cion pertinentes, por los demas Paises Miem-
bros.

. El 9 de mayo de 2012 fue recibido el Fac-

simil N° 92-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI
del Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo de Perd (MINCETUR), a través del cual
solicité prérroga del término conferido para
]la contestacion del reclamo, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 17 de la Decision
623. Dicha solicitud fue aceptada por la Se-
cretaria General, concediéndose un plazo
adicional de 30 dias calendario. La citada
decision fue puesta en conocimiento de La
Reclamante y Paises Miembros.

. Mediante comunicaciones SG-R/E1.1/171/

2012y SG-C/E1.1/1522/2012 del 23 de mayo
de 2012, esta Secretaria General puso en
conocimiento de las partes intervinientes en
el procedimiento, la convocatoria a una reu-
nion informativa, al amparo de lo sefialado
en el articulo 18 de la Decisién 623, para el
dia 8 de junio de 2012. Dicha diligencia fue
llevada a cabo en la fecha prevista, contan-
do con la participacion de representantes de
La Reclamante y del Gobierno de Perd.

. El dia 9 de julio de 2012 fue recibido el Fac-

simil N° 149-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI,
através del cual el MINCETUR del Peru pre-
senté contestacioén al reclamo.

. Mediante comunicacién VCEI-001680, de fe-

cha 30 de agosto de 2012, el Estado Pluri-
nacional de Bolivia remitié el Informe INF/
DGE/DPI/2012-0030, elaborado por el Ser-
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vicio Nacional de Propiedad Intelectual —
SENAPI.

II. IDENTIFICACION DE LOS HECHOS Y DES-
CRIPCION DE LA CONDUCTA

Segun lo sefialado por La Reclamante, la con-
ducta de la Republica del Pert que constituiria
el incumplimiento de lo dispuesto en los articu-
los 172, 173y 78 de la Decision 486 “Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial”, estuvo ori-
ginada en la emision, por parte del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDE-
COPI, de diversas resoluciones anulando reso-
luciones consentidas y anulando marcas regis-
tradas, sin seguir el procedimiento establecido
en la Decisién 486. Dicha actuacién se habria
plasmado en las siguientes resoluciones de la
Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI (en adelante la Sala
del INDECOPI):

Resoluciéon N° 2594-2011/TPI-INDECORPI.
Resolucién N° 2615-2011/TPI-INDECORPI.
Resolucion N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.
Resolucion N° 2617-2011/TPI-INDECORPI.
Resolucion N° 2618-2011/TPI-INDECOPI.

1. ARGUMENTOS DE LAS PARTES
1. Argumentos de La Reclamante

De acuerdo a lo sefalado por La Reclamante,
QUALITY PRODUCTS obtuvo el registro de las
siguientes marcas en la Direccion de Signos
Distintivos (DSD) del INDECOPI:

e Mediante Resolucion N° 19953-2010/DSD-
INDECORPI, de fecha 28 de diciembre de 2010,
se concedio la marca AS SEEN ON COMO
LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir pro-
ductos de la clase 04, otorgandose el corres-
pondiente certificado N° 171302 con vigencia
al 28 de diciembre de 2020.

¢ Mediante Resolucion N° 19954-2010/DSD-
INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010, se
concedi6 la marca AS SEEN ON COMO LO
VIO EN TV y logotipo, para distinguir produc-
tos de la clase 05, otorgandose el corres-
pondiente certificado N° 171303 con vigencia
al 28 de diciembre de 2020.

e Mediante Resolucion N° 19955-2010/DSD-
INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010,
se concedi6 la marca AS SEEN ON COMO
LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir pro-
ductos de la clase 08, otorgandose el corres-
pondiente certificado N° 171304 con vigencia
al 28 de diciembre de 2020.

e Mediante Resolucion N° 19956-2010/DSD-
INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010, se
concedi6 la marca AS SEEN ON COMO LO
VIO EN TV y logotipo, para distinguir produc-
tos de la clase 21, otorgandose el corres-
pondiente certificado N° 171305 con vigencia
al 28 de diciembre de 2020.

e Mediante Resolucion N° 19957-2010/DSD-
INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010,
se concedio la marca AS SEEN ON COMO
LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir pro-
ductos de la clase 42, otorgandose el corres-
pondiente certificado N° 64740 con vi-gencia
al 28 de diciembre de 2020.

Afirma La Reclamante que luego de meses de
otorgadas las marcas citadas, la Direccion de
Signos Distintivos, sin respetar el procedimien-
to establecido en la Decisién 486, solicitd a la
Sala del INDECOPI su anulacion, sefialando
como causal “la existencia de razones atendi-
bles que podrian determinar la nulidad de la re-
solucion de conformidad con el articulo 135,
inciso b) de la Decision 486.” Dichas “razones
atendibles” se desprenderian del siguiente pa-
rrafo comun a las cinco resoluciones de la cita-
da Direccion:

“...se verificd que la denominacion “AS SEEN
ON TV” es una frase del idioma inglés, cuya
traduccion a nuestro idioma es “COMO LO
VIO EN TV”, la cual es utilizada con frecuen-
cia en el mercado como una placa de identifi-
cacion, la cual permite determinar que los pro-
ductos y/o servicios ofrecidos, mediante dis-
tintos medios (televisién, radio, entre otros),
son aquellos que fueron promocionados en la
television”.

Ante ello, de acuerdo a La Reclamante, la Sala
de Propiedad Intelectual del INDECOPI dispu-
so declarar nulas las Resoluciones de la Direc-
cién de Signos Distintivos por las cuales se
otorgaron las marcas citadas, acordando ade-
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mas cancelar los certificados de registro, ello a
través de las siguientes resoluciones:?!

¢ Resolucion N° 2594-2011/TPI-INDECOPI.
¢ Resolucion N° 2615-2011/TPI-INDECOPI.
e Resolucion N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.
e Resolucion N° 2617-2011/TPI-INDECOPI.
e Resolucion N° 2618-2011/TPI-INDECOPI.

Seflala ademas QUALITY PRODUCTS que de
acuerdo a los considerandos de las cinco Reso-
luciones emitidas por la Sala del INDECOPI, la
cancelacion en cuestion fue ordenada no porque
las marcas estuvieran incursas en alguna de las
causales establecidas en los articulos 134, pri-
mer parrafo, 135 6 136 de la Decisién 486, “sino
porque en el procedimiento de registro no se
habria realizado en forma completa el examen
de registrabilidad de la[s] marca[s] solicitada[s]
de acuerdo a lo establecido en el articulo 150 de
la Decision 486”.2 Debido a ello, la Sala consi-
der6 que las Resoluciones de la Direccién de
Signos Distintivos fueron expedidas “contravi-
niendo lo dispuesto en la Decision 486", razon
por la cual la DSD “[incurri6] en la causal de
nulidad contemplada en el articulo 10 numeral 1
delalLey 27444.3

Manifiesta adicionalmente QUALITY PRO-
DUCTS, sobre la base de los pronunciamientos
de la Sala, que la nulidad dictada para el caso
de las cinco marcas materia de reclamo fue
dispuesta siguiendo un procedimiento diferente
al establecido en la Decision 486, y en aplica-
cién a una causal distinta a aquellas consigna-
das taxativamente en el citado instrumento. De-
bido a ello, el Gobierno del Pert habria incurrido
en incumplimiento de los articulos 172, 173y 78
de la Decision en cuestion.

! De acuerdo a lo sefialado por La Reclamante en la reu-
nién informativa del 8 de junio: “...el Tribunal del INDECOPI
dispuso la cancelacion del registro de marca en su
articulo 2. No obstante, lo que en realidad concurre
es una nulidad de registro y no una can-celacién®.

2 Enfasis formulado por La Reclamante. El articulo 150
de la Decision 486 sefiala: “Vencido el plazo estable-
cido en el articulo 148, o si no se hubiesen presenta-
do oposiciones, la oficina nacional competente pro-
cederé a realizar el examen de registrabilidad. En ca-
so se hubiesen presentado oposiciones, la oficina
nacional competente se pronunciara sobre éstas y
sobre la concesion o denegatoria del registro de la
marca mediante resolucion®.

3 Dicho argumento se repite para el caso de los cinco
pronunciamientos del Tribunal.

Finalmente, precisa La Reclamante, en el mar-
co de la reunion informativa llevada a cabo el
8 de junio, que la autoridad del INDECOPI ha-
bria aplicado normas nacionales para anular
cinco marcas invocando una “posibilidad”; la de
que estas marcas podrian estar incursas en las
causales de prohibicion a registro y, por lo tan-
to, de nulidad de marca contenidas en el articu-
lo 135 de la Decisién 486. En tal sentido, desta-
ca que con esa conducta se habria violado el
citado instrumento andino, el cual establece un
procedimiento especifico para anular marcas
en el cual la autoridad competente debe notifi-
car al titular del signo de que se trate, haciéndo-
le saber cual es la causal especifica contenida
en el citado articulo 135, por la cual la marca de
que se trate deba ser declarada nula.

2. Argumentos del Gobierno de Peru

La Parte Reclamada sefiala que en el presente
caso, el tema de discusion gira en torno a si la
declaratoria de nulidad de un acto administra-
tivo (resolucion) que dio origen a un registro
marcario, efectuada en virtud a normas de de-
recho administrativo, contraviene lo dispuesto
en la Decision 486.

A continuacion, el Gobierno de Pera hace hin-
capié en la necesidad de diferenciar entre la
nulidad de un registro marcario y la nulidad del
acto administrativo que dio origen al registro.
A efectos de sustentar dicha diferenciacion, ha-
ce referencia a los siguientes argumentos:

2.1. Diferencias entre lanulidad de registro
y lanulidad del acto administrativo

La Republica del Pera sostiene que el supues-
to incumplimiento alegado por QUALITY PRO-
DUCTS no existe, dado que las figuras materia
de andlisis son instituciones juridicas distintas,
tanto en su naturaleza como en su finalidad, lo
que determina que cada una tenga su propio
marco legal y su propia via procedimental. Des-
taca bajo ese marco que existe una confusion
por parte de la empresa reclamante, ya que las
cinco resoluciones emitidas por la Sala de Pro-
piedad Intelectual del INDECOPI han sido nuli-
dades de acto administrativo y no de registro de
marca.*

4 Este ultimo argumento fue planteado en el marco de la
reunion informativa llevada a cabo el 8 de junio de
2012.



GACETA OFICIAL

13/12/2012 8.16

Sefiala en ese sentido que la nulidad de un re-
gistro de marca esta destinada a eliminar del
registro a aquellas marcas que se concedieron
estando incursas en alguna prohibicion de re-
gistro establecida en la Decision 486, siendo
necesario, para tal efecto, iniciar un nuevo pro-
cedimiento. Hace ademas hincapié en el hecho
gue la finalidad de esta accion es evitar que
marcas mal concedidas sigan surtiendo efec-
tos y, de esa forma, impedir que las mismas le-
sionen derechos de terceros.

Afiade adicionalmente Perl que la nulidad de un
registro de marca tiene efectos retroactivos, lo
gue determina que ésta nunca existio. Afirma
ademas que si el titular aspirase nuevamente a
obtener el registro de dicha marca, debera ini-
ciar un nuevo procedimiento de registro.

Por otro lado, destaca dicho Pais Miembro que
en la nulidad del acto administrativo se cuestio-
na la existencia de los actos administrativos
gue pueden haber sido emitidos a lo largo de un
procedimiento administrativo, debido al incum-
plimiento del ordenamiento juridico y a la ausen-
cia de los requisitos esenciales para su vali-
dez, entre otros. La finalidad de esta accion es
lograr que el procedimiento administrativo y los
actos que se emitan dentro de él, respeten las
pautas de, por ejemplo, el ordenamiento juridi-
co general y el debido procedimiento.

Seflala ademas Peru que el acto administrati-
vo a través del cual concluye un procedimiento
(por ejemplo, una resolucién), emitido sin cum-
plir con los requisitos necesarios para su vali-
dez es nulo, por lo que legalmente dicho proce-
dimiento aun no concluye. Es por ello que la
nulidad de un acto administrativo debe decla-
rarse en el propio procedimiento en el que se
emiti6 el acto nulo, y su declaratoria implica
gue el procedimiento, aun cuando esté conclui-
do, deba reabrirse, puesto que la resolucion que
le dio fin ya no existe, siendo necesario emitir
una nueva.

Seguidamente, Perl recalca que es obligacién
de la Autoridad Competente, en caso se perca-
tase de la existencia del vicio, declarar la nuli-
dad del acto administrativo, puesto que no es
posible que un acto invalido surta efectos.

De lo anterior concluye Peru que, a diferencia
de las nulidades de los registros marcarios, la
nulidad del acto administrativo no acarrea ne-

cesariamente la pérdida de derechos por parte
del titular de la marca, puesto que la nueva
resolucion que se emita puede concluir con el
otorgamiento del registro marcario.

2.2. Respecto alos sujetos legitimados para
solicitarlas

En relacién a los sujetos legitimados, la Repu-
blica del Peru sostiene que, para el caso de la
nulidad de un registro marcario, la Decisién 486
establece expresamente que ésta puede ser
iniciada de oficio o solicitada por cualquier per-
sona, mientras que en el caso de la nulidad del
acto administrativo, por su propia naturaleza,
so6lo pueden solicitarla quienes fueron parte del
procedimiento administrativo (siempre y cuando
el procedimiento alin esté en tramite), o puede
ser iniciada de oficio por la Autoridad Adminis-
trativa.

2.3. Respecto al objeto

En cuanto al objeto de la accién, afirma Peru
que la nulidad del registro marcario sélo cues-
tiona el acto administrativo que dio origen a
dicho registro, mientras que la nulidad del acto
administrativo es una figura aplicable no s6lo a
las resoluciones que otorgan un registro mar-
cario, sino a todo acto administrativo (no sélo a
los que ponen fin al procedimiento).

2.4. Respecto alas causales

Respecto a las causales de nulidad, el MINCE-
TUR de Pert manifiesta que el articulo 172 de la
Decision 486 dispone la anulacion de aquellos
registros que se hubiesen concedido en con-
travencién con lo dispuesto en los articulos 134
primer parrafo, 135y 136, o cuando el registro
se hubiese efectuado de mala fe. Por el contra-
rio, para el caso de las nulidades del acto ad-
ministrativo, las causales se encuentran con-
templadas en el articulo 10 de la Ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

2.5. Respecto al plazo de prescripcion

Con relacién al plazo de prescripcién, alega
Perl que de acuerdo a lo dispuesto en la Deci-
sion 486, las acciones de nulidad de un registro
basadas en el primer parrafo del articulo 134 y
las prohibiciones del articulo 135 son impres-
criptibles, mientras que las acciones basadas
en las prohibiciones del articulo 136 “o se sus-
tenta en la mala fe son imprescriptibles” (sic).
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Por su parte, en el caso de la nulidad del acto
administrativo, la norma nacional establece que
el plazo de prescripcion es de un afio desde que
guedd consentido el acto administrativo. Trans-
currido dicho plazo, la Autoridad debe solicitar
la nulidad del acto administrativo via la accion
contenciosa administrativa.

2.6. Analisis de los casos en concreto

El Gobierno de Peru pone de relieve en el escri-
to de contestacion al reclamo, que la accion
realizada por la Direccion de Signos Distintivos
del INDECOPI en los procedimientos bajo ana-
lisis, ha consistido en atender la solicitud de la
Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en
el sentido de evaluar la validez de diversos ac-
tos administrativos (en este caso, las resolu-
ciones que otorgan los registros alegados por
QUALITY PRODUCTS), toda vez que “existen
razones atendibles que podrian determinar que
corresponde su nulidad”.

Seflala ademas que de ello se puede verificar
gue la pretensién de la Direccion de Signos
Distintivos no ha sido el inicio de un procedi-
miento de nulidad de registro de marca, regula-
do por el articulo 172 de la Decision 486, sino el
andlisis de la posible existencia de algun vicio
del acto administrativo (resolucién) que cause
como efecto su nulidad de pleno derecho.

2.7. Facultad del Estado pararevisar la vali-
dezy eficaciade los actos administrati-
VOS

Afirma Perl que si bien la Decisién 486 prevé un
mecanismo para anular los registros marcarios
indebidamente concedidos, el Estado peruano
como parte de su soberania ha establecido me-
canismos para analizar, evaluar y, de ser el
caso, anular los actos administrativos emitidos
por sus autoridades administrativas.

Adicionalmente, sefiala dicho Gobierno que a
través de la accién contencioso administrativa
se puede solicitar la nulidad de una resolucién
administrativa que ha otorgado un registro mar-
cario, sin que ello constituya una afectacién a
las disposiciones de la Decisién 486.

Destaca ademas el Pert que el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) ha
avalado indirectamente la legalidad de dicha
accion, a través de las innumerables interpreta-

ciones prejudiciales realizadas a solicitud del
Poder Judicial, como consecuencia de los pro-
cesos contencioso administrativos que se han
presentado.

Asimismo, asegura dicho Pais Miembro que
segun el TJICAN, la naturaleza de la accion de
incumplimiento faculta a dicho 6érgano cole-
giado a constituirse en un mecanismo de vigi-
lancia del cumplimiento —por parte de los Pai-
ses Miembros— de las normas que conforman
el ordenamiento juridico de la Comunidad Andi-
na. Con el propdsito de reforzar su argumento
cita el pronunciamiento del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en el marco del Proce-
s0 127-Al-2004:

“...si bien la accién de incumplimiento puede
ser ejercida sobre la base de la expedicion
de actos administrativos nacionales contra-
rios a la normativa comunitaria, su ejercicio
en este caso no puede confundirse con el tra-
mite de un procedimiento de revisién de lega-
lidad de tales actos administrativos a cargo
de los jueces nacionales.”

Finalmente, alega Peru que el establecimiento
de un mecanismo para evaluar la legalidad de
los actos administrativos es una facultad sobe-
rana del Estado, por lo que su ejercicio no pue-
de ser considerado una afectacién al marco
comunitario andino, sobre todo porque la finali-
dad de ambas instituciones es distinta.

3. Argumentos del Estado Plurinacional de
Bolivia®

De acuerdo a lo sefialado por el Estado Pluri-
nacional de Bolivia en el Informe INF/DGE/DPI/
2012-0030 elaborado por el Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual (SENAPI), “...la accion
de nulidad de un registro de marca... esta con-
templado en la Decision 486, norma de apli-
cacion preferente.” Asimismo, en el citado in-
forme se sefal6: “el Tribunal Andino en el Pro-
ceso 90-IP-2010 en su conclusion “sexta” es

5 Notese que el reclamo presentado por Quality Products
S.A.C. fue notificado al Estado Plurinacional de Bolivia
el 14 de mayo de 2012, otorgandosele a dicho Pais
Miembro un plazo de treinta (30) dias calendario para
presentar los elementos de informacién que pudiese
considerar pertinentes. Dado que sus comentarios fueron
remitidos el 30 de agosto de 2012, éstos, al tener el
caracter de extemporaneos, no seran tomados en cuenta
al momento de resolver la presente controversia.
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claro en que se debe aplicar el régimen de la
accién de nulidad de la Decision 486". Final-
mente, se sefiala en el informe aludido: “el Tri-
bunal de INDECOPI aplicé el procedimiento y
causal conforme a su normativa interna, sin
contemplar el procedimiento de la Decision 486
y sus causales, solo mencionando la Decisién
486 y fundamentando la nulidad de los regis-
tros de marca en el Art. 10, numeral 1 de la Ley
27444",

IV. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO
DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIEN-
TO JURIDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA

1. Normas andinas materia del supuesto in-
cumplimiento

La Reclamante alega el incumplimiento de los
articulos 172, 173 y 78 de la Decision 486, se-
flalando que la Sala de Propiedad Intelectual
del INDECOPI declaré nulos los registros de la
marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y
logotipo, a iniciativa de la Direccion de Signos
Distintivos (DSD), en contravencion a lo dis-
puesto en los precitados dispositivos andinos,
los cuales establecen:

“Articulo 172.- La autoridad nacional com-
petente decretara de oficio o a solicitud de
cualquier personay en cualquier momento, la
nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contraven-
cion con lo dispuesto en los articulos 134
primer parrafoy 135.

La autoridad nacional competente decreta-
ra de oficio o a solicitud de cualquier perso-
na, la nulidad relativa de un registro de mar-
ca cuando se hubiese concedido en contra-
vencion de lo dispuesto en el articulo 136 o
cuando éste se hubiera efectuado de mala
fe. Esta accion prescribira a los cinco afios
contados desde la fecha de concesion del
registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las
gue pudieran corresponder por dafios y perjui-
cios conforme a la legislacién interna.

No podra declararse la nulidad del reqgistro
de una marca por causales que hubiesen
dejado de ser aplicables al tiempo de resol-
verse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sélo se aplica-
ra a uno o a algunos de los productos o ser-
vicios para los cuales la marca fue registra-

da, se declarara la nulidad anicamente para
esos productos o servicios, y se eliminaran
del registro de la marca.

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

Articulo 78.- La autoridad nacional compe-
tente para los casos de nulidad notificara al
titular de la patente para que haga valer los
argumentos y presente las pruebas que esti-
me convenientes.

Cuando en razon de la legislacion interna de
un Pais Miembro, dicha autoridad sea la ofi-
cina nacional competente, los argumentos y
pruebas a que se refiere el articulo anterior,
se presentaran dentro de los dos meses si-
guientes a la naotificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en
el articulo anterior, el interesado podra solici-
tar una prorroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este
articulo, la oficina nacional competente deci-
dird sobre la nulidad de la patente, lo cual
notificara a las partes mediante resolucion.”

Hecha esta breve referencia al texto de las tres
normas materia del supuesto incumplimiento,
esta Secretaria General procedera a continua-
cion a efectuar una resefa sucinta de los he-
chos materia de la presente controversia.

2. Resumen de los hechos

Mediante Resoluciones N° 19953, 19954, 19955,
19956 y 19957-2010/DSD-INDECOPI, todas
de fecha 28 de diciembre de 2010, la Direccion
de Signos Distintivos del INDECOPI dispuso
conceder a favor de La Reclamante la marca
AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logoti-
po, en cinco clases distintas de la Nomenclatu-
ra Oficial, con vigencia al 28 de diciembre de
2020, otorgandose los correspondientes certifi-
cados de registro.

Luego de otorgadas las marcas en cuestion,
con fecha 28 de setiembre de 2011 (es decir,
nueve meses después de adquirido el derecho
sobre los referidos signos distintivos), la DSD
dispuso elevar los expedientes respectivos al
superior jerarquico —la Sala de Propiedad Inte-
lectual del Tribunal del INDECOPI- a fin que
proceda a emitir nuevo pronunciamiento, debi-
do a que presumiblemente, las marcas habrian
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sido otorgadas sin tomar en cuenta la causal de
nulidad prevista en el articulo 135 literal b) de la
Decision 486 (falta de distintividad).® Ello se
desprende de lo expuesto en la parte considera-
tiva de las cinco resoluciones en cuestion, en
las cuales la Direccion de Signos Distintivos del
INDECOPI sefialo:

No obstante lo sefialado, se verifico que la
denominacion “AS SEEN ON TV” es una fra-
se del idioma inglés, cuya traduccion a nues-
tro idioma es COMO LO VIO EN TV, la cual
es utilizada con frecuencia en el mercado
como una placa de identificacion, la cual
permite determinar que los productos y/o ser-
vicios ofrecidos, mediante distintos medios
(television, radio, entre otros), son aquellos
gue fueron promocionados en la televisién.

En ese sentido, |a Direccion de Signos Dis-
tintivos considera gue existen razones
atendibles que podrian determinar gue co-

rresponda declararse la nulidad de la Re-
solucion... de fecha 28 de diciembre de

2010, notificada el 08 de febrero de 2011,
que otorgo el registro de la marca AS SEEN
ON COMO LO VIO EN TV y logotipo (certifi-
cado N°...),de conformidad con el articulo
135inciso b) de la Decision 486, Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial.”

Cabe destacar que dicha decision fue llevada a
cabo sobre la base de un dispositivo interno (en
este caso, la Directiva N° 002-2001/TRI-INDE-
COPI), la cual ademas, reconoce a la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI como el
6rgano competente para declarar de oficio la
nulidad de los actos administrativos expedidos
por las Oficinas y Comisiones de dicha institu-
cion, de ser el caso.?®

5 Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los
signos que: b) carezcan de distintividad;

7 Estos dos parrafos son comunes a las cinco resolucio-
nes de la DSD, variando Unicamente el nimero de la
Resolucion y de certificado de registro en el segundo
parrafo.

8 En las cinco resoluciones de la Direccién de Signos
Distintivos se sefiala: “De conformidad con lo estable-
cido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-
INDECORPI, las Salas del Tribunal del INDECOPI son
los 6rganos competentes para declarar de oficio o a
solicitud de parte la nulidad de los actos administrati-
vos expedidos por las Comisiones y Oficinas del
INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los
casos enumerados en el articulo 10° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General u otros que
determine las normas especiales, salvo lo estableci-
do en la presente Directiva“.

Una vez elevados los actuados, se observa que
mediante Resoluciones N° 2594, 2615, 2616,
2617 y 2618-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 21
de noviembre de 2011, la Sala del INDECOPI
dispuso:

Primero.- Declarar NULA la Resolucion N°
19953-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de
diciembre de 2010 y, en consecuencia, DE-
VOLVER los actuados a la Primera Instancia
a fin de que emita un nuevo pronunciamiento,
tomando en cuenta los requisitos de regis-
trabilidad establecidos en la ley.

Seqgundo.- Disponer que se cancele el Certi-
ficado N° 171302, correspondiente a la mar-
ca de producto AS SEEN ON COMO LO VIO
EN TV y logotipo.®

Es importante sefialar que los citados pronun-
ciamientos habrian tenido como sustento el he-
cho que la Direccion de Signos Distintivos no
habria considerado todas las prohibiciones es-
tablecidas en el articulo 135 de la Decisién 486
al momento de efectuar el examen de registra-
bilidad de los signos en cuestidn, razén por la
cual sus cinco resoluciones habrian estado in-
cursas en la causal de nulidad contemplada en
el articulo 10 numeral 1 de la Ley 27444 (con-
travencion a la Constitucion, leyes o normas
reglamentarias). '° Ello se desprende de lo se-
flalado en la parte considerativa de las cinco
resoluciones de la Sala, en las cuales se se-
fala:

Sin embargo, se ha verificado que, al mo-
mento de efectuarse el examen de registra-
bilidad del signo solicitado por parte de la
Primera Instancia no se habria tenido en
cuenta todas las prohibiciones de reqis-
tro establecidas en el articulo 135 de la
Decisién 486.

En tal sentido, y en la medida que, en aras de
preservar el interés del pablico consumidor,
corresponde a la Direccion de Signos Dis-

9 El texto de estos dos articulos es comun a las cinco re-
soluciones expedidas por la Sala, variando Gnicamente
el nimero de resolucién de la Direccion de Signos
Distintivos materia de nulidad, asi como el nimero del
certificado de registro marcario.

© Articulo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su
nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravencion a la Constitucién, a las leyes o a
las normas reglamentarias.
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tintivos analizar de oficio si cada solicitud de
registro cumple con los requisitos de regis-
trabilidad establecidos en la ley, se advierte
gue, en el presente caso, no se habrian teni-
do en cuenta dichos requisitos al momento
de otorgar el registro del signo solicitado.

Por lo anterior, la Sala considera que la Re-
solucion (...) fue expedida contraviniendo lo
dispuesto en la Decision 486, |lo que deter-
mina que la Direccién de Signos Distinti-
vos hayaincurrido en la causal de nulidad

contemplada en el articulo 10 numeral 1
de la Ley 27444. Asimismo, como conse-

cuencia de lo anterior, debe quedar sin efec-
to el Certificado (...), emitido en virtud de lo
dispuesto en dicha resolucion. (Enfasis afia-
dido; nota a pie de pagina omitida).

Como puede observarse, en las cinco resolu-
ciones de la Sala no hay una referencia especi-
fica al dispositivo comunitario andino que ha-
bria justificado la concurrencia del supuesto de
nulidad de registro de marca invocado; sélo se
hace referencia, de manera general, al articulo
135 de la Decision 486, norma que establece
dieciséis supuestos distintos que determinan
en qué casos es imposible registrar una marca.

Sobre la base de lo expuesto hasta el momen-
to, es posible extraer las siguientes tres con-
clusiones preliminares:

1. A través de un dispositivo interno, la Direc-
cion de Signos Distintivos del INDECOPI dis-
puso elevar los actuados a su superior jerar-
quico (la Sala de Propiedad Intelectual), a
efectos que ésta emita pronunciamiento so-
bre la eventual concurrencia de una causal de
nulidad no advertida al momento de ser efec-
tuado el examen de registrabilidad respecti-
vo. Es importante notar que dicha decision
fue adoptada nueve meses después de otor-
gados los cinco certificados de registro mar-
cario materia de la presente controversia.

2. Sobre la base del procedimiento interno re-
gulado en norma nacional, la Sala de Propie-
dad Intelectual del INDECOPI dispuso decla-
rar la nulidad de las resoluciones concesorias
de marcas, emitidas por la Direcciéon de Sig-
nos Distintivos, disponiendo ademas cance-
lar los correspondientes certificados de re-
gistro. Cabe sefialar que en dichas resolucio-

nes la Sala invoc6 como sustento de su de-
cision el articulo 135 de la Decision 486, sin
precisar causal alguna de las dieciséis pre-
vistas en el dispositivo en cuestién.

3. Aun cuando la Sala de Propiedad Intelectual
dispuso devolver los actuados a la DSD a
efectos que ésta emita nuevo pronunciamien-
to, al disponer la cancelacién de los cinco
registros habria también extinguido el dere-
cho adquirido de La Reclamante sobre los
registros en cuestion, validos hasta el 28 de
diciembre de 2020.

Tomando en cuenta las conclusiones prelimi-
nares antes sefialadas, como segundo paso
del presente analisis, esta Secretaria General
procedera a analizar si es que los pronuncia-
mientos de la Sala de Propiedad Intelectual del
INDECOPI (medida acusada por La Reclaman-
te como materia del supuesto incumplimiento)
habrian contravenido los articulos 172, 173y 78
de la Decision 486 “Régimen Comun sobre Pro-
piedad Industrial”.

3. Sobre el supuesto incumplimiento de los
articulos 172,173y 78 de la Decision 486

Respecto a este punto, el Gobierno peruano
alega la concurrencia de una nulidad de acto
administrativo y no de una nulidad de registro
de marca. Manifiesta en ese sentido que las
consecuencias de ambas actuaciones son dis-
tintas, ya que a diferencia de la nulidad del
registro de marca llevada a cabo bajo la Deci-
sion 486 (la cual acarrea la imposibilidad de
solicitar nuevamente el registro, debido a que
la marca en si no podria existir en el mercado),
la nulidad del acto administrativo dispuesto por
la Sala del INDECOPI a través de cinco resolu-
ciones no conlleva las consecuencias previs-
tas en la norma andina, en la medida que los
mencionados pronunciamientos no prejuzgan so-
bre el fondo del asunto.

Sobre el particular, este érgano comunitario de-
be precisar que, de acuerdo a lo sefialado por el
TJCAN, cualquier accién administrativa o judi-
cial que tenga por finalidad anular o declarar la
ilegalidad de los actos administrativos que
conceden un registro marcario debe entender-
se como una “accion de nulidad” o “nulidad de
un registro de marca”, independientemente del
nombre que se le dé dentro del marco de la
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respectiva leqgislaciéon nacional. Asi, en el mar-
co del Proceso 10-1P-2009, el TICAN sefalo:

Cuando la norma comunitaria utiliza el
término “accién de nulidad”, se esta re-
firiendo a cualquier accién judicial que
tenga por finalidad anular o declarar la
ilegalidad de los actos administrativos que

conceden o deniegan el reqgistro marca-
rio; por lo tanto, es muy comun que en dere-

cho interno se le dé otras denominaciones,
de conformidad con su régimen contencioso
administrativo; se pueden llamar: recurso de
anulacién, accion subjetiva o de plena juris-
diccidn, accién nulidad y restablecimiento del
derecho, o simplemente accién contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el
procedimiento general que se aplica a di-
chas acciones es el establecido por las
normas contencioso administrativas de ca-
da Pais Miembro, respetando eso si, los

parametros requlados por lanormativa co-
munitaria.

Lo anterior convierte a las acciones inter-
puestas en “acciones especiales de nulidad”,
por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye
la denominacién de la accién, es regulado
por la normativa interna.

2. Asuntos procesales especificos, como la
prescripcion de la accion y la legitimacion
activa, son regulados por la normativa co-
munitaria y, en consecuencia, la normativa
interna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por
lo general, es la comunitaria andina.

4. De conformidad con los dos puntos ante-
riores, el juez o la autoridad administrativa
competente, al enfrentarse a una accion
cuya finalidad sea anular el acto adminis-
trativo que concede o deniega el registro
marcario, independiente de su denomina-
cion, debera dar el tramite procesal co-
rrespondiente a una “accion especial”, so-
portada, por un lado, en las normas proce-
sales del derecho interno y, por otro, en
las normas procesales y sustanciales co-
munitarias andinas. (Enfasis afiadido).

Como puede apreciarse, el Tribunal es claro al
sefialar que todo pronunciamiento de alguna
autoridad administrativa o judicial mediante el

cual se declare la ilegalidad * de un acto ad-
ministrativo que concede un registro marcario
(concepto aplicable a una resolucién adminis-
trativa expedida por la Direccién de Signos Dis-
tintivos del INDECOPI), cae dentro de la esfera
de la denominada “accién de nulidad”, tramitada
por la normativa nacional en lo que respecta al
procedimiento y por la normativa andina en sus
aspectos sustanciales (es decir, el analisis de
la concurrencia de alguna causal de nulidad
debe ser efectuada a la luz de lo sefialado en la
Decision 486). Esto ultimo, incluso, ya ha sido
destacado por el Tribunal en otros pronuncia-
mientos; por ejemplo, en el Proceso 7-1P-95:12

Otra cosa distinta seria el juzgamiento que
debe hacerse el juez nacional acerca de la
conducta de la administracion al aplicar las
normas sustantivas sobre registrabilidad de
lamarca. Tal caso se daria cuando frente al
hecho evidente de que el signo gue se
examinase encuentradentro de las causales
de irreqgistrabilidad de la marca, la admi-

nistraciéon, sin embargo, procediera a su
reqgistro, o cuando lo rechazara sin existir

tales causales. En_esas circunstancias la
Oficina Nacional Competente estaria incu-
rriendo en aplicacién indebida de la ley,

generadora de nulidad en su actuacion,
lo cual sera objeto de decision por el Consejo

de Estado en el proceso contencioso corres-
pondiente mediante aplicacion de la leqis-
lacién comunitaria que se interpreta en el
presente caso... (Enfasis afiadido).

I Notese que la declaracion de ilegalidad conlleva a la
anulacién del acto respectivo. Véase en ese sentido la
Resolucion 1492, publicada en la G.O.A.C. N° 2087 del
28 de agosto de 2012, en la cual esta Secretaria Ge-
neral afirmé que “la revocacion de un acto puede ope-
rar por motivos de legalidad, siendo la consecuencia
juridica de ello la anulacion del acto en cuestién®.
Véase asimismo lo sefialado por el TICAN en el marco
del Proceso 1-AN-97, publicada en la G.O.A.C. Nimero
340 del 13 de mayo de 1998: “Fenémeno distinto a
los anteriores es el de la extincion del acto admi-
nistrativo por mandato de la administraciéon. A
este respecto la doctrina no es uniforme. Tal figura,
conocida como la revocacion del acto se estudia unas
veces con la optica de establecer sus efectos en el
tiempo - en forma retroactiva (ex-tunc) o con efectos
simplemente futuros de abrogacion (ex-nunc). Otras
veces se atiene la doctrina a las causas que motivan
la extincion, por razones de oportunidad o convenien-
cia, 0 _por razones de ilegitimidad., mas propias
de la anulacién del acto“. (Enfasis afiadido).

2 Publicado en la G.O.A.C. N° 189 del 10 de setiembre de
1995.
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De manera similar, en el Procesol0-IP-97 el
Tribunal afirmé:

En efecto, el derecho adquirido sobre un sig-
no distintivo, sobre una patente o sobre cual-
quier otro derecho de propiedad industrial,
tiene como antecedentes una manifestacion
de voluntad de la administracién, revelada en
un acto administrativo que concede el dere-
cho. Este acto administrativo, como todos
los de igual naturaleza, goza de una presun-
cion de legalidad y consecuente validez, pre-
sunciéon que perdura mientras la propia admi-
nistracién o los 6rganos judiciales no hayan
declarado la ilegalidad e invalidez del acto.
Por ello, para decir que un derecho de propie-
dad industrial no fue “validamente concedi-
do” habra que controvertir aquella presuncion
de legalidad en un procedimiento impugna-
torio administrativo o en un proceso judicial
contencioso-administrativo.

Para verificar, en un procedimiento de im-
pugnacién, si un derecho de propiedad
industrial fue validamente concedido se
tiene que remontar alaleqislacién de con-
formidad con la cual se otorg6 el derecho
y dilucidar si se cumplieron o no los requi-
sitos legales: si se concedié al amparo de
la Decision 85 sera necesario establecer
cuales fueron los requisitos de validez es-

tablecidos en aquella legislacién. ** (Sub-
rayado afiadido).

Respecto a la aplicabilidad de la normativa in-
terna para el tramite del proceso y para indivi-
dualizar a las autoridades competentes encar-
gadas de conocer dicha accién, el TICAN afir-
mo, en el marco del Proceso 11-1P-99, lo si-
guiente:

intimamente relacionados entre si se encuen-
tran los temas referentes a la competencia
para el tramite de las acciones de nulidad y el
procedimiento que debe seguirse por la auto-
ridad nacional correspondiente. En cuanto a
lo primero, el articulo 113 define, en concor-
dancia con la Disposicion Final Unica, que la

competencia debe radicarse en la auto-

B Proceso 10-1P-97, publicado en la G.O.A.C. N° 308, del
28 de noviembre de 1997.

¥ Proceso 11-1P-99. Marca “LELLI". Publicada enla G.O.A.C.
No. 466 de 6-VIII-99.

ridad nacional que sea designada por la
leqgislacion interna, pudiéndose establecer
que ella quede en cabeza de una autori-
dad administrativa o de una judicial pero,
en cualguier caso, sin perder de vista que

se trata de una actuacion jurisdiccional.
En cuanto a lo segundo, del articulo 144 se

desprende que el procedimiento a seguir sera
el que se disponga internamente, sin afectar
claro est4, la aplicacion prioritaria que deben
tener los elementos fundamentales de esta
accion, sefialados basicamente en el articulo
113y a los cuales se hizo referencia en esta
sentencia. (Enfasis afiadido). *®

Por otro lado, en el Proceso 10-IP-2009, ¢ antes
referido, el Tribunal sefial6:

La Autoridad Nacional Competente para co-
nocer de esta accion [nulidad] no esta limi-
tada a la rama judicial, ya que dicha funcion
jurisdiccional podria ser atribuida a una auto-
ridad administrativa, si asi lo dispone la legis-
lacién interna de los Paises Miembros.

En otras palabras, el hecho que la Direccion de
Signos Distintivos del INDECOPI haya dis-
puesto elevar los actuados a su superior jerar-
quico a efectos que éste emita pronunciamiento
es una actuacion enmarcada dentro de los
parametros previstos en el ordenamiento juridi-
co andino.

Finalmente, un punto adicional que debe ser
destacado es que, a pesar de que la norma
andina no regula las caracteristicas o forma del
procedimiento para declarar la nulidad de un
registro marcario, esta circunstancia no exime
a las autoridades nacionales competentes de
la obligacién de observar los principios genera-
les del Derecho —que forman parte de las fuen-
tes del Derecho Comunitario Andino *'— al mo-

5 Si bien el pronunciamiento del TICAN fue efectuado
sobre la base de la anterior norma andina en materia de
propiedad industrial (Decision 344), esta Secretaria
General considera que el razonamiento es aplicable
también a los supuestos de nulidad previstos en la
Decisién 486, dado que el articulo 172 de este ultimo
dispositivo hace referencia también a “la autoridad
nacional competente*.

® Interpretacion prejudicial de 1 de abril de 2009. Proce-
so 10-1P-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).

¥ De acuerdo a lo sefialado por el TICAN: “Los princi-
pios generales del derecho también gozan de la vir-
tud de servir de fundamento para que la jurisdiccién
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mento de regular dicho procedimiento, mas auln
cuando las consecuencias derivadas de dicha
declaracion pueden conducir a la extincién del
derecho conferido al titular de un registro mar-
cario. Entre dichos principios generales del De-
recho que inexorablemente debe observar
la autoridad administrativa competente, se en-
cuentran la motivacion del acto administrativo
mediante el cual se extingue un derecho subje-
tivo, y el debido proceso 8 — incluido el derecho
de defensa.

En lo concerniente a la motivacién de los actos
administrativos, debe hacerse mencién a lo ma-
nifestado por el TICAN en el marco del Proceso
1-AN-98: %

... la motivacion constituye un elemento esen-
cial de los actos administrativos, una garan-
tia fundamental del derecho a la defensa y un
requisito formal de orden publico, cuya omi-
sién no puede ser sustituida por la Adminis-
tracibn comunitaria a posteriori en la instan-
cia judicial mediante la exposicién al Tribu-
nal de los motivos de la Resolucién. De tal
suerte que el control jurisdiccional de la mo-
tivacion puede ejercerse no sélo desde una
perspectiva material, sustancial o de legali-
dad interna del acto (vicio en los motivos o
causa), verificando la veracidad de los he-
chos y la existencia y pertinencia de las nor-
mas juridicas en las que aquel se sustente,
sino, ademas, en su aspecto estrictamente

comunitaria pueda valerse de ellos en apoyo de la
interpretacion del derecho, siempre que tales princi-
pios tengan el caracter de universalmente aceptados
0 que sean comunes a los paises que se integran,
tales como los derechos fundamentales del ser hu-
mano“. Proceso 1-1P-96, publicado en la G.O.A.C. N°
257 del 14 de abril de 1997.

B Siguiendo una l6gica similar, el articulo 35 del Estatuto
del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (Decision 500), reconoce la impor-
tancia de dicho principio, en el marco del objeto de los
procedimientos judiciales regulados en el marco de la
citada Decision. Asi, el articulo 35 de la Decision en co-
mento sefala: “Articulo 35.- Objeto de los procedi-

mientos judiciales. Los procedimientos previstos en

el presente Estatuto tienen por objeto asegurar: la
efectividad de los derechos sustantivos de las perso-

nas sujetas a su jurisdiccion; la salvaguarda del espi-
ritu de la integracion; el respeto de la igualdad juridi-
ca de las partes; y, la garantia del debido proceso“.
(Subrayado afiadido).

© Publicada en la G.O.A.C. N° 631 del 10 de enero de
2001.

formal (legalidad externa), comprobando la
suficiencia de la motivacion, expresada en el
propio acto. (Subrayado afiadido).

Cabe destacar que en el marco del mismo Pro-
ceso 1-AN-98, el Tribunal afirmo:

La rigurosidad en el debido cumplimiento de
la obligacion de motivar los actos varia se-
gun la naturaleza de éste, las concretas cir-
cunstancia (sic) que rodearon el asunto y los
efectos que el acto pudiere producir. Asi, la
motivacion exigible puede ser sucinta, pe-
ro la fundamentacién o las razones mismas
deben ser suficientes y encontrarse respal-
dadas por datos objetivos que resulten con-
gruentes con los fines que la justifican.
Mayor minuciosidad en la motivacion sera
exigida cuando los poderes atribuidos a la
Administracion comunitaria otorguen un am-
plio margen de apreciacién o actuacion dis-
crecional, como en efecto sucede en algu-
nos casos de determinacién de gravamenes
0 restricciones, en los cuales no basta la
simple confrontacion de la medida interna
con el principio de libre circulacion de mer-
cancias establecido por el Articulo 71 del
Acuerdo de Cartagena (0 su equivalente),
sino que sera necesario justificar la decision
ante el Pais Miembro y ante si misma, a tra-
vés un juicio logico fundamentado en reales
razones de hecho y de derecho. (Subrayado
afiadido).

Finalmente, en lo que respecta al principio
del debido proceso —incluyendo el derecho de
defensa— debe hacerse mencion a lo dispues-
to por el TICAN en el marco del Proceso 43-
Al-99,% en el cual sefialo:

Las reglas comunitarias establecidas para
normar los procedimientos administrativos y
judiciales, fundamentadas en los principios
del debido proceso —entre los cuales se des-
tacan la igualdad de trato a las partes y la
garantia del derecho de defensa—, tienen
por objeto la tutela de los derechos y obli-
gaciones que emanan del ordenamiento juri-
dico andino, asi como la salvaguarda del es-
piritu de la integracidn, conforme lo han reco-

? Publicado en la G.O.A.C. N° 620, de fecha 23 de no-
viembre de 2000.
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nocido las motivaciones del Tratado de Crea-
cion del Tribunal, el articulo 34 de su Estatu-
toy el 5° del Reglamento de Procedimientos
Administrativos de la Secretaria General.

En el presente caso, el derecho de defensa se
recoge de manera expresa en el articulo 78 de
la Decision 486 —aplicable al presente procedi-
miento en virtud al articulo 173 de la misma
Decision—, el cual sefiala que para los casos de
nulidad de registro de marca, el titular del signo
en cuestion debe ser notificado “para que haga
valer los argumentos y presente las pruebas
gue estime convenientes.”

Tomando en consideracion lo manifestado por
el TICAN en los citados pronunciamientos, esta
Secretaria General es de la opinion que el Go-
bierno peruano, a través de la Sala de Propie-
dad Intelectual del INDECOPI, debié, al mo-
mento de declarar la nulidad de las Resolucio-
nes N° 19953, 19954, 19955, 19956 y 19957-
2010/DSD-INDECOPI de la Direccién de Signos
Distintivos, y de cancelar los cinco certificados
de registro otorgados a QUALITY PRODUCTS,
sustentar las razones por las cuales procedia
dicha declaratoria de nulidad, basadas en cau-
sales previstas en la Decision 486, y no limi-
tarse a citar, de manera genérica, el articulo
135 de la Decision 486, sin hacer referencia es-
pecifica a la causal que sustentaria dicho pro-
nunciamiento. Ello, a criterio de esta Secreta-
ria General, resulta esencial para efectos de
dilucidar la eventual existencia de algun su-
puesto de incumplimiento, dado que dicho acto
habria conllevado la extincion del derecho ad-
guirido de La Reclamante sobre cinco reqgistros
marcarios, independientemente de que la Sala
haya dispuesto remitir los actuados a la Direc-
cién de Signos Distintivos del INDECOPI para
gue dicho 6rgano emita nuevo pronunciamiento.

Sobre la base de las consideraciones expues-
tas, esta Secretaria General es de la opinién
gue la Sala del INDECOPI no habria cumplido
con lo previsto en los articulos 172, 173y 78 de
la Decision 486 al momento de declarar nulas
las resoluciones concesorias de registro y de
cancelar los certificados otorgados a favor de
QUALITY PRODUCTS, al no haber fundamenta-
do “de manera suficiente” —y sobre la base de
las causales previstas en el articulo 135 de la

Decisién 486— las razones que la habrian moti-
vado a resolver en dichos términos, y al no ha-
ber garantizado el derecho de defensa de La
Reclamante, al no darle oportunidad de “hacer
valer los argumentos y presentar las pruebas
gue estime convenientes”, de manera previa a la
declaratoria de nulidad. En tal sentido, este
drgano comunitario considera que la Republica
del Peru habria incurrido en incumplimiento de
los citados dispositivos andinos.

V. CONCLUSION DE LA SECRETARIA GENE-
RAL SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITA-
RIAS

Por los argumentos expuestos en el presente
Dictamen, la Secretaria General considera que
la Republica del Peru, al no aplicar los articulos
172,173y 78 de la Decision 486 “Régimen Co-
mun sobre Propiedad Industrial”, ha incurrido en
incumplimiento de los referidos dispositivos
andinos, al haber dispuesto la nulidad de cinco
resoluciones concesorias de marca, asi como
la cancelacién de cinco certificados de regis-
tro marcario otorgados a favor de la empresa
QUALITY PRODUCTS S.A.C.

VI. MEDIDAS APROPIADAS PARA CORRE-
GIR EL INCUMPLIMIENTO

En aplicacion de lo dispuesto por el articulo 4
del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, la Republica del Peru se encuen-
tra obligada a adoptar las medidas necesarias
para dar cumplimiento a las hormas comunita-
rias en materia de propiedad industrial, bajo el
principio de primacia del ordenamiento juridico
comunitario.

VII.PLAZO PARA REMITIR INFORMACION

De conformidad con el articulo 21 del Regla-
mento de la Fase Prejudicial de la Accién de
Incumplimiento, la Republica del Pera dispon-
dra de un plazo de quince (15) dias, contados a
partir de la notificacion del presente Dictamen,
para informar sobre las medidas dirigidas a co-
rregir el incumplimiento o expresar su posicion.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.
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