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RESUMEN:

B presente aetiouto aborda temas relacionades al entendimiento y aplicacion de la fiquea de | mala fe destro del derecho de marcas.
Al respectn, el autor rediza un detatlado amdlists en relackdn a 43 figura de & malz fe en &l derecho mascario y como la competentia deded
sesalta de vital importancia para un meyor entendimiento y aplicackin de esta figura pridica tan emblematsa ded derecho de maras perg, ¢

13 vez, 1an preblematica y compleja
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ABSTRACT:

The following artide addresses the understanding and application of bad faith mathin trademark law. In this regaré, the author develops
a detalled analysis regarding bad faith i trademark law and how unfai competition ks essential for 3 better understanding and application
of this emblematic, et 3t the same e, problematic and compiex legal figure of rademark aw.
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. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DE
LA CUESTION

Desde que iniciamos nuestro camino y practi-
ca legal en propiedad intelectual en el sector
publico {(en la Sala de Propiedad Intelectual
del Tribunal del INDECOPI) alla por el ano
1997, encontramos dificultades para el enten-
dimiento y aplicacion de |a figura de la mala
fe, figqura clasica pero un tanto sombria del
derecho de marcas. La poca doctrina juridica
a la que uno podia recurrir en ese entonces
y por supuesto la indeterminacion intrinseca
que caracteriza a esta figura fue efectivamen-
te un obstaculo para ello.

Con el transcurrir de los anos y ya desde el sec-
tor privado, nuestra vision sobre el tema se fue
enriqueciendo, pero no precisamente gracias
a nuestra especializacion inicial en propiedad
intelectual -concretamente en derecho de mar-
cas-, 5in0 Mas bien por nuestra incursion pos-
terior en el derecho de la competencia desleal,

Al finalizar este articulo se vera como la compe-
tencia desleal resulta de vital importancia para
un mejor entendimiento y aplicacion de esta
figura juridica tan emblematica del derecho de
marcas pero, a la vez, tan problematica y com-
pleja, como lo revelan los pronunciamientos
expedidos en tiempos recientes por parte del
INDECOP! y el Tribunal de Justicia de la Comu-
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nidad Andina a los que brevemente haremos
referencia mas adelante.

Pues bien, deciamos que la mala fe es una de las
figuras clasicas del derecho de marcas, ya que
encontramos referencias de ella en textos de
larga data, uno de los cuales es el Convenio de
Paris para la Proteccion de |a Propiedad Industrial
del 20 de marzo de 1883, Asi, en el articulo 6bis
~relacionado a la prohibicion de registro y uso de
marcas que afecten a las marcas notoriamente
conocidas-, se menciona que no se fijara plazo
para reclamar la anulacidn o la prohibicion de
uso de las marcas registradas o utilizadas de mala
fe. Asimismo, en el articulo 6ter (relacionado a
la prohibicidn de registro y uso de marcas que
afecten emblemas de Estado, signos oficiales de
control y emblemas de organizaciones intergu-
bernamentales), se establece que en el caso de
mala fe, los paises tendran la facultad de hacer
anular incluso las marcas registradas antes del &
de noviembre de 1925 que contengan emblemas
de Estado, signos y punzones.

Por otro lado, en el articulo 24, numeral 7, del
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio ~-ADPIC-
del 15 de abril de 1994, la mala fe constituye una
clrcunstancia de excepcion cuando se trata de
aplicar el plazo prescriptorio para la proteccion
de indicaciones geograficas frente al intento de
registro o Uso COMo marcas,



A nivel comunitario andino, empezamos a ver
también referencias a la nocion de la mala fe
a partir de la Decision 344 de la Comunidad
Andina {actualmente derogada). Es particu-
larmente interesante la referencia que hacia el
articulo 113 cuando se regulaba la nulidad del
registro de marcas. Una de las causales de nuli-
dad era precisamente la mala fe, para lo cual se
establecian ejemplificativamente las siguientes
circunstancias:

1. Cuando un representante, distribuidor o
usuario del titular de una marca registrada en
el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de esa marca u otra confundible con
aquella, sin el consentimiento expreso del titular
de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido
presentada o el registro hubiere sido obtenido
por quien desarrolla como actividad habitual
el registro de marcas para su comercializacion,

En el mismo sentido se regulaban las causales
de nulidad por mala fe por el articulo 181 del
Decreto Legisiativo 823, Ley de Propiedad In-
dustrial (actualmente derogado también),

Importante destacar que las acciones de nuli-
dad que establecia la Decision 344 y el Decreto
Legislativo 823 no prescribian.

Interesante mencionar también una causal de
nulidad de registro adicional y muy particular
que establecia el derogado Decreto Legisla-
tivo 823 en su articule 184, en virtud del cual
eran nulas las marcas registradas por quien,
al solicitar el registro, conocla © debia cono-
cer que ellas pertenecian a un tercero. Esta
norma no tenfa parangon en la Decision 344,
vigente en ese momento. Hacemos referencia
a dicha norma en el presente articulo porque
la practica del INDECOPI asimilaba el supues-
to regulado en aquella como una causal mas
de mala fe. Asi por ejemplo, en la Resolucién
2582-2012/CSD-INDECOPI de fecha 1 de agos-
to de 2012, en la que se analizo 1a nulidad del
registro de la marca UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES que habia sido concedido el 21 de
abril de 1997, esto es, bajo la vigencia de la

Declsion 344 y el Decreto Legislativo 823, la
Comision de Signos Distintivos del INDECOPI
sehald lo sigulente:

“Con respecto a la vigencia de esta causal
de nulidad, debe indicarse que de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 172 de la De-
cision 486, no podra declararse la nulidad
del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo
de resolverse la nulidad.

En ese sentido, cabe senalar que la norma
vigente actualmente, (Decision 486), con-
templa la mala fe como una causal para
decretar la nulidad de una marca, porlo que
al encontrarse el supuesto del orticulo 184
del Decreto Legistativo 823, comprendido
dentro del supuesto de mala fe, la causal
de nulidad contenida en la norma referida
mantiene su vigencia.” (El subrayado es
nuestro)

En la actualidad, la Decision 486 de la Comu-
nidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre
de 2000, contiene mucho mas referencias a la
nocion de mala fe respecto a su antecesora
Decision 344, En efecto, vemos una primera
referencia en el articulo 172, que regula la nu-
lidad del registro de una marca. Esa referencia
se hace simplemente para establecer que la
causal de nulidad por mala fe prescribe a los
cinco anos contados desde la fecha de con-
cesion del registro impugnado, a diferencia
de lo que ocurria con la antigua Decision 344,
bajo la cual las acciones de nulidad (incluidas
las que se invocaban con base a la mala fe) no
prescribian.

Encontramos otra referencia a la mala fe en el
ultimo parrafo del articulo 237 de la Decision
486, cuando se regula la imprescriptibilidad de
la accion reivindicatoria. En efecto, en principio,
la accion reivindicatoria tiene un plazo de pres-
cripcion dual de cuatro o de dos anos, pero no
hay prescripcion del plazo sl quien obtuvo el
derecho de marca lo hubiese solicitado de mala
fe. La Decision 486 contiene referencias adicio-
nales a la mala fe en los articulos 232 y 234, las
cuales tienen que ver con |3 imprescriptibilidad
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de las acciones legales frente al uso indebido de
una marca notoriamente conocida,

Por su parte, en el Decreto Legislativo 1075,
que aprobo las disposiciones complementarias
a la Decision 486 (norma actualmente vigente
desde el 1 de febreyo de 2009), el concepto de
mala fe es asimismo mencionado en el articulo
8 referido a la responsabilidad por los danos y
perjuicios a cargo del titular del registro de una
marca que es objeto de nulidad por la causal de
mala fe, asi como también por el articulo 121
que incorpora la mala fe como una circunstancia
que es considerada para la graduacién de la san-
cién en supuestos de uso indebido de marcas.

Como hemos podido apreciar al efectuar un
breve repaso de la legislacion sobre propiedad
industrial (derogada y vigente), los contornos de
la mala fe no se encuentran actuaimente bien
definidos. Si bien, tanto la Decision 486 como el
Decreto Legislativo 1075 (normas actualmente
vigentes) contienen varias referencias a dicha
figura, ninguna de ellas contiene alguna dispo-
sicion que sirva para aclararnos su contenido
y alcance, a diferencia de lo que ocurria, como
hemos visto, en la antigua Decision 344 que
contenia algunos ejemplos de mala fe cuando
regulaba la nulidad del registro de marcas.
Esta omision en 13 legislacion actual complica
definitivamente la labor de la judicatura en la
resolucion de casos en los que seinvoca lamala
fe como causal de irregistrabilidad marcaria (en
casos de oposicion y nulidad registral), como
lo revelan las resoluciones a las que haremos
referencia mas adelante,

Il. LAMARCAY EL MERCADO

Para intentar desentranar cual es la mision de
la nocion de la mala fe en una norma moderma
de derecho de marcas, es importante efectuar
un breve repaso de la evolucion operativa y
funcional que ha experimentado la marca desde
su aparicion hasta nuestros dias.

Para ello, basta remontarnos por un momento
hasta los albores de la Edad Medla, épocaen la
que si bien las marcas ya eran conocidas, se les
asignaba un papel distinto al que desempenan
actualmente. En dicha eépoca se distinguia entre
las marcas del gremio (que garantizaban que
los productos habian sido fabricados conforme
a los procedimientos previamente aprobados)
y las marcas del productor. El restringido papel
asignado en aquel entonces a las marcas obede-
cia a que el sistema limitativo de la competencia
que regia el régimen gremial impedia dotar a la
marca de una funcién competitiva.

La marca desempenaba pues en la Edad Media
una funcion fundamentalmente de garantia,
permitiendo que el adquirente del producto
reclamase al artesano o productor por los vicios
o defectos de aquel, Asi, segun las ordenanzas
gremiales, la marca se aplicaba a los correspon-
dientes productos provenientes de determina-
do gremio a fin de garantizar simplemente una
calidad determinada.

No es sino a partir del liberalismo econémico
instaurado en Europa por la Revolucion Francesa
que se conceptualiza a la marca como un ele-
mento competitivo y se le asigna como funcién
esencial la de diferenciar las mercancias de un
empresario de las de los demds competidores’,
Puede afirmarse pues que los objetivos asigna-
dos alas marcas cambiaron radicalmente, debido
al transito de una estructura econdomica gremial a
una capitalista. A partir de ese momento, la marca
adquinio un papel fundamental como instrumen-
to de venta motivado por las necesidades de
produccion en masa y la aparicion del fendmeno
publicitario. Se comprende pues con facilidad el
motivo por el que el trance de un sistema gremial
auno capitalista haya llevado a la marca a cumplir
un nuevoy esenclal rol: el de indicar el origen em-
presarial de los productos del oferente (funcion
distintiva o indicadora del origen empresarial) a
fin de permitir la diferenciacion de sus productos
respecto de los de sus competidores.

1. BERCOMVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. “La formacidn del derecho de la competencia” Actas de Derecho Industrial

(ADV), Tomeo I, 1975, pp. 64-65.
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No obstante ello, hasta ese momento, la marca,
como digno representante de la disciplina de
la propiedad industrial, se alzaba adn como un
vehiculo de proteccién individualista y egois-
ta de los empresarios, lo cual influyé a que la
regulacion se concentrara en construir una
proteccion legal disenada, a medida, a los inte-
reses empresanales para evitar intromisiones e
invasiones de terceros al derecho de exclusiva
{modelo corporativo)’.

Sin embargo, a partir del final de la sequnda
guerra mundial, se produce en Europa un nuevo
cambio de gran trascendencia, al incorporarse a
las legislaciones europeas, por influencia de los
Estados Unidos de Norteamérica, normas cuyo
objeto era la proteccion de la libre competencia
(derecho “antitrust”). La trascendencia de esta
legislacion, novedosa hasta ese momento para
Europa, generd un nuevo cambio fundamental
y de perspectiva sobre el papel que debia des-
empenar |la marca, entre otras instituciones
integrantes de la propiedad industrial. El nuevo
planteamiento se basé en la idea que el sistema
competitivo de economia de mercado es el
mads eficiente para la asignacion de los recursos
economicos, lo gue motivo al replanteamiento
del sistema de proteccién para dar cabida a la
proteccion de otros intereses (adicionales al de
los empresarios y competidores) igualmente
relevantes para el desenvolvimiento del merca-
do. Esto hizo que las instituciones del derecho
de marcas cobraran un nuevo significado, esto
es, sean utilizadas también como instrumentos
para garantizar la transparencia del mercado
en beneficio de todos los que participan en
€l. Se paso pues de un modelo corporativo
a un modelo social en ef que lo que interesa
finalmente es la proteccion del mercado como
orden institucional,

Precisamente la proteccion del modelo social
empezo a hacer de la marca un bien de especial

y apreciado valor, generando nuevamente discu-
siones en torno a cuales debian ser las funciones
que esta clase de blen inmaterial debia comen-
zar a cumplir en el mercado modermo. Pronto
se comprendid que en los mercados actuales
caracterizados por la produccion en masa y la
propalacion del fenémeno publicitario existe
un elevado numero de productos que objetiva-
mente son capaces de proporcionar idénticas
satisfacciones a sus compradores y usuarios, y
que en un sistema juridico regido por principios
de eficiencia (mejor empleo de recursos sociales)
habria de dotar a las partes intervinientes en el
mercado de instrumentos que les permitiesen
minimizar los costos de transaccion.

La marca paso pues a conceptualizarse ahora
como vehiculo informativo capaz de atesorar,
en un selo paquete, un cumulo de informacio-
nes especialmente utiles para el mercado. Este
nuevo enfoque propicié la construccion de
esquemas legales capaces de corregir clertas
interferencias informativas a fin de garantizar
que la marca cumpliese cabalmente su funcion
primordial (funcion distintiva y diferencladora)
con normalidad, pero también otra clase de
distorsiones vinculadas ya no tanto con el ori-
gen empresarial, sino con el valor simbglico de
la marca en tanto apto también para captar la
atencion de los consumidores.

Hoy por hoy ya se han identificado plenamente,
debido al desarrollo de las comunicaciones y
al fendmeno publicitario, todas estas interfe-
rencias comunicativas que pueden trascender
la funcién meramente distintiva o indicadora
del origen empresarial de la marca. Se trata de
perturbaciones de orden cualitativo que incluso
pueden ser mas graves, en tanto se proyectan
sobre la informacion referida al aseguramiento
de un determinado nivel de calidad de los pro-
ductos o servicios, asi como de otros valores es-
pecialmente relevantes para el mercado, como

2. En el Convenio de |a Unidn de Paris de 1883 pueden apreciarse diversas disposiciones de corte marcadaments
corporativista, como por ejemplo, el articuo 1 numeral 3) que define a la Propiedad Industrial como una disciptina
de proteccion y de dominio para la industria y comercio de todo tipa. €5 mas, a lo largo de su articulado los
llicitos se construyen a partir de la desloaltad entre empresarnios y competidores caracterizados por todo acto de
competencia que resulta contrano a los usos honestos en materia industrial o comercial,
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pueden ser el prestigio o la reputacion. Asi, la
adquisicion erronea por los consumidores de
productos confundibles dotados de una calidad
inferior defrauda ciertamente la expectativa
creada en estos y se traduce en una pérdida de
clientela para los ofertantes’, Pero también las
interferencias informativas pueden suscitarse
en el plano simbdlico o de la imagen de la
marca con efectos sensibles para el mercado
en aquellos supuestos en los que incluso no
sea de temer una confusion o error en cuanto
al origen empresarial, Comun a estos casos
sera, por ejemplo, la apropiacion parasitaria del
potencial atractivo simbolizado por la marca a
productos o serviclos distintos a los originales
o la afectacion de la buena imagen comercial
proyectada por la marca,

Esta nueva vision no hace otra cosa que con-
solidar el reconocimienta y proteccion legal
de la marca a partir de todas sus funciones
particularmente relevantes: la indicadora del
origen empresarial, la indicadora de |a calidad,
la condensadora del goodwill y la publicitaria,

La funcion indicadora del origen empresarial
sigue siendo la funcion basica y esencial enco-
mendada a cualquier marca. Es a partir de esta
funcion basica y primigenia que los distintos
ordenamientos juridicos empezaron a disenar
y definir el sistema de proteccion por la via del
derecho de marcas. Esta funcidn es la esencial,
primaria y fundamental e integra las exigencias
minimas requeridas por cualguier legislacion
sobre marcas*. En este dmbito, la marca cumple
un papel eminentemente informativo, esto es,
atestigua ante los consumidores que todos los
productos o servicios idénticos o similares por-
tadores de la misma marca han sido fabricados
o distribuidos por una misma persona o bajo
su autorizacion,

En cuanto resulte juridicamente necesario y
oportunog, no deberan existir reparos para re-
conocer tambien proteccion a otras funciones
de la marca, esto es, la indicadora de la calidad,
la condensadora del goodwill © reputacion y la
publicitaria. Vale recordar que la funcion indica-
dora de la calidad atestigua ante el consumidor
que todos los productos o servicios dotados
con la misma marca ostentan la misma calidad
(sea ésta alta o baja), En otras palabras, la marca
revela que el producto o servicio identificado
por ella ostenta una calidad relativamente
constante, esto es, una calidad determinada
en funcion a las vivencias y experiencias de los
consumidores. La funcion condensadora del
goodwill o reputacion es el vehiculo a través
del cual el consumidor podra ir labrando sus
preferencias de compra o contratacion gracias
a la fama o prestigio ganados progresivamente
por los productos o servicios dotados de una
concreta marca. Finalmente, la funcion publi-
citaria reconoce que la marca dotada de un
elevado potencial publicitario constituye un
vehiculo capaz de generar o crear ¢l goodwill o
buena reputacion de los productos y servicios’,

La funcion informativa de la marca y la teoria
de las funciones encomendadas juridicamente
a estas no hacen otra cosa que conducirnos a
la misma idea: las marcas modernas pueden
representar algo mas que una simple asociacion
con una fuente de procedendca empresarial. Asi,
pueden representar, por ejemplo, virtudes cuali-
tativas vinculadas con las bondades del produc-
to o servicio, pero también valores irracionales
o emocionales, como la aventura, hombria, lujo,
etc, Todos estos valores, incluso los irracionales,
son susceptibles de explotacion economica por
los titulares de las marcas e incluso hoy en dia
es mas frecuente encontrar campanas publici-
tarias que recurren a estos valores como parte

3. MONTEAGUDO MONEDEROD, Montiano. L prateccion de o merca renombroda. Primeva edicion. Madind: Gvitas,

1995, pp. 49 y 5.

4, Tan es as que la marca es definida a traves de su funcion destintiva, Vease el articulo 134 de la Decision 486 de
la Comunidad Andina: Articudo 134.- “A efectos de este régimen constituird marca cualguier sigho Que <20 apla para
digtinguir productos o servicios en el mevcado (., )" (El subrayado e muesto).

5. Sobre la doctrina de las funciones de |3 marca, dr. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. "Las funciones de fa mavea” Actas

de Derecho Industrial (ADIL. Tomo V, 1978, pp. 33 y 55
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de las estrategias publicitarias encaminadas a
incitar ala compra o contratacion del producto
o servicio marcado,

Como ya tuvimos oportunidad de senalar en
otro trabajo”, debe advertirse que el valor eco-
némico de las marcas y consecuentemente las
funciones y proteccion Juridica encomenda-
das a éstas no pueden ser atribuidas genérica-
mente para todas las marcas. Por el contrario,
se hace necesario realizar antes una distincion
juridica entre las distintas categorias de mar-
cas. Asi, con algunos matices en intensidad,
las marcas sin valor intrinseco (marcas nar-
males o comunes) sirven unicamente a un
fin distintivo y son, por tanto, protegidas en
la medida necesarna para el cumplimiento de
dicha funcion (indicar el origen empresarial),
Por su parte, aquellas marcas dotadas de
valor cualitativo o intrinseco (que denomi-
namos marcas renombradas) se protegeran
en cuanto que, ademas, son susceptibles de
una utilizacion para fines adicionales a los
distintivos, como por ejemplo, los ornamen-
tales, decorativos, publicitarios e incluso en
actividades especificas de merchandising.

Ahora bien, de lo que hemos visto hasta aqui,
se aprecia con claridad la evolucién favorable
experimentada por el sistema de marcas en tor-
no al reconocimiento de una serie de funciones
economicamente relevantes y, especialmente,
se reconoce ablertamente gue la marca moder-
na forma parte de un sistema competitivo que
descansa en un modelo social e institucional
de mercado en el cual el consumidor juega un
papel fundamental,

Pese a dicha evolucion favorable, bajo la 6ptica
de la disciplina de la propiedad industrial a la
cual pertenece, no debe perderse de vista que
el sistema de marcas permanece estructurado
sobre la base de dos pilares fundamentales: el
Principio de Inscripcion Registral y el Principio
de Especialidad,

El primero supone, para el nacimiento del de-
recho, que la marca sea inscrita en el registro
respectivo. Este principio se decanta pues hacia
el valor de la seguridad juridica (publicidad
registral), confiriendo proteccién a la marca a
partir de su ingreso mismo en el correspon-
diente registro. Para tales efectos, la legislacion
sobre marcas ha disenado un sistema registral
en el que sistematicamente pueden conferirse
uno a uno los derechos por orden de llegada
(prelacion) y resolverse asi los conflictos entre
los titulares o solicitantes de los mismos. Este
sistema ha pretendido ser autosuficiente, para
lo cual ha establecido una serie de reglas muy
precisas y rigurosas de orden técnico-juridico
que determinan que el registrador evite en lo
posible el analisis complejo de los comporta-
mientos anticompetitivos que puedan estar
implicados con el registro o uso de las marcas.
En el trance de esta operacion, el registrador
se vale simplemente de datos objetivos, como
son la fecha y hora del ingreso de la solicitud de
registro de marca (prelacion) y las del registro.

Elinterés principal del sistema registral es tam-
bien el favorecimiento de la implantacion de
las marcas en el mercado. Este interés queda
evidenciado claramente por la atribucién privi-
leglada de una proteccion de la marca por lavia
del registro y solo en supuestos excepcionales
por su uso efectivo. El dmbito de proteccion que
atribuye el registro se configura por la identidad
o similitud entre la marca y los correspondientes
productos y servicios. Este ambito puede califi-
carse de ficticio, por cuanto no se corresponde
necesariamente a la posicion que ostenta en
ese momento la marca en el mercado, Asi, al
margen de que la marca que busca proteccidn
registral o que accedio ya al registro cuente o no
con implantacion o presencia efectiva (recono-
cimiento) en el mercado, el derecho de marca
le confiere proteccion por el dato objetivo de su
ingreso al registro respectivo (proteccién ideal
y completa), asi como también por haber sido
solicitada a registro (derecho expectaticio), pre-

6,  SCHIANTARELLI GONZALEZ, luan Pablo. A propdsito del precedente del INDECOP! sobre mavcos notorfamente
conecidos” En: Revista ADVOCATUSN' 24, Lima, 2011, pp. 74 y 55,
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miando de esta manera la diligencia del titular
registral o solicitante del derecho.

El segundo principio es el de Especialidad,
seqgun el cual la titularidad sobre una marca y
consecuentemente el jus prohibendi ligado a
ella se instrumenta a partir del signo y su co-
nexion con determinado producto o servicio.
Noétese que este principio emana directamente
de la funcion basica encomendada a cualquier
marca, esto es, la identificacion en el mercado
de unos concretos productos y servicios y su di-
ferenciacion de aquellos de los terceros (funcion
distintiva o indicadora del origen empresanal)’.

El derecho de marcas ya ha advertido que la
aplicacion irrestricta y absoluta de los Principios
de Inscripcion Registral y Especialidad podria
provocar resultados perjudiciales para el mer-
cado; de ahi que en casos excepcionales se
Justifica que este principio ceda el paso a ciertos
remedios excepcionales (uno de los cuales esla
mala fe) que el mismo derecho de marcas pone
a disposicion, siempre y cuando se cumplan de-
terminados requisitos también excepcionales.

Dentro de este contexto y siempre bajo la pers-
pectiva de la legislacion y practica sobre pro-
piedad industrial®, la mala fe se alza pues como
un remedio necesario, aunque ajeno a la logica
registral-formal del sistema de marcas que éste
pone a disposicion del afectado para intentar
buscar la correccion a una situacion que le es
injusta. Ahora bien, bajo la logica de la disciplina
de la propiedad industrial, muy apegada a lo
formal y acostumbrada a la autosuficiencia pro-
pia del sistema registral donde imperan los dos
principios a los que hemos hecho referencia, esa
situacion de injusticia suele ser analizada con
mucha cautela por los 6rganos resolutivos de |a

propiedad industrial, ya que se esgrime queuna
flexibilizacién excesiva en su valoracion podria
llevar al sistema de marcas a una situacion no
deseada que tornaria irrelevante la concesion
de derechos de exclusiva, desincentivando asf
la busqueda del sistema registral como el modo
mas eficiente y sequro de proteccion de los de-
rechos de marca, lograndose con ello premiar
al operador poco diligente o confiado que no
se preocupa por registrar su derecho. Bajo ese
razonamiento, se pondria en terreno movedizo
al Principio de Inscripcion Registral y con ello
toda la sequridad, légica, coherencia y operati-
vidad del sistema de marcas. Lo propio también
podria decirse que ocurriria con el Principio de
Especialidad, innato a la funcién basica de dis-
tincion de productos y servicios en el mercado
que le es cosustancial a la marca (Funcion Indi-
cadora del Origen Empresarial) y que articula la
proteccion registral en torno a los productos o
servicios idénticos o similares, siendo, por ende,
la figura del riesgo de confusién (o error sobre
el origen empresarial) el ilicito encargado de
evitar las distorsiones que se generen en contra
de dicha funcion basica y fundamental. Asi, se
podria también esqgrimir que un analisis poco
ponderado de la nocion de la mala fe convertiria
a lamarca en un instrumento de innecesaria vo-
racidad expansiva, cubriendo y monopolizando
injustificadamente otros mercados en donde no
tiene presencia registral en detrimento de otros
operadores interesados.

Como indicdbamos, esas consecuencias no
deseadas han llevado tradicionalmente a la
disciplina de la propiedad Industrial a aplicar
con mucha cautela la figura de la mala fe,
precisamente para procurar conservar intac-
tos los Principios de Inscripcion Registral y de
Especialidad tan arraigados a dicha disciplina.

7. Para una mejor referencia al Principio de Espacialidad, cfr. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “La apiicacidn de la regla de
T especiaiidad o las marcas idénticas’ Actas de Derecho Industrial (ADI). Toma IV, 1977, pp. 237 y 55

B,  Incluso hoy en a, resulta muy dificil arrancar 2 la marca de su ropaje de digno exponente de la disciplina de
la propiedad industrial. Probablemente este rezago obedece, entre otras razones, a que radicionalmente la
marca siempre ha sido formaimente un elemento de la propiedad industrial, Para ello, basta con remontarnos a
al Convenio de la Union de Paris de 1883 {articulo 1 numeéral 2) que inclula a la marca como uno de los objetos de
proteccidn de la Propiedad Industrial y curiosamente & disciplina de |a represion de k3 competencia desieal era
un “elemento” mas cobijado bajo la Propledad Industrial.

Juan Pablo Schiantarelli



Sin embargo, en nuestra opinion, esa vision de
contencion propia de la disciplina de la pro-
piedad industrial en la aplicacion de la mala fe
hace mucho sentido en un universo marcado
por el modelo corporativista, que como hemos
visto, s& encuentra ya superado, bajo el cual
no deberia protegerse al empresario que no
fue lo suficientemente diligente en registrar su
derecho para las actividades econdmicas en las
cuales se desenvuelve,

No obstante ello, a nuestro parecer, la perspec-
tiva cambia cuando enfocamos a la marca en un
universo ajeno a su zona de confort (propiedad
industrial) y la llevamos, como es debido, a
su real dimension (como parte de un modelo
econémico y social mas amplio en donde la
transparencia dg mercado resulta digna de

tecci rior toal
particulares). Bajo esa optica, no puede negarse
que la disciplina hermana de la competencia
desleal ha reivindicado desde hace ya varios
anos su independencia de la disciplina de la pro-
piedad industrial’, convirtiéndose en la practica
en una valvula de escape frente a la rigidez que
caracteriza aun a la disciplina de |a propiedad
industrial, Tan es asi que muchos de los ilicitos
tipicos de la propiedad industrial [como el ries-

go de confusion o el riesgo de aprovechamiento
indebido de |a reputacion ajena, entre otros) los
encontramos también en la legislacion especial
sobre competencia desleal, encarnados en el

Decreto Legislativo 10447,

En nuestra opinian, el gran reto que queda aun
pendiente, viendo la manifiesta independencia
formal de ambas disciplinas (propiedad indus-
trial y competencia desleal) y el distinto enfoque
que ambas proyectan al momento de analizar
los ilicitos que involucran un derecho de marca,
€5 verlas operar de manera consistente y siste-
iadad Relati fote :
coma ya habiamos apuntado en otro trabajo''.

El Principio de Complementariedad Relativa
parte de la premisa que ambas disciplinas
(Propledad Industrial vs. Competencia Desleal)
desempenan funciones diferentes en el ordena-
miento juridico; de ahi la particularidad de enfo-
que que cada una de ellas proyecta al abordar el
conocimiento del mismo objeto {(marcas, entre
otros elementos de la propiedad industrial), Asi,
mientras que la propiedad industrial se ocupa
principalmente de (i) favorecer la implantacion
de los derechos de propledad industrial en el

1.

Como apuntabamos con anterioridad, la preeminencia del modelo corporativista llevo al Convenlo de la Unian
ce Parls de 1883 a cobijar dentro de la propredad industrial a la represion de la competencia desteal {articulo 1
nurmeral 2).

Articulo 9.- Actos de confusion -

9.1, Consisten en (o realizacidn de actos que tengan como efecto, real o potenciol inducir a error o otros agentes
et ol mercado respecto del origen empresariol de la actividad, ol establecimiento, las prestociones o los productos
propios, de manera tal que se cansidere que estos poseen un origen empresarkal distinto @ que reatmente
correspande.

9.2.- Los actos de confusidn pueden materiaiizarse mediante Jo utiizocion indebido de bienes protegidos por las
normaes de propledod intelectual”

Articulo 10.- Actos de explotacidn indebida de |a reputacion ajena.-

“10.7.- Consisten en la realizacion de actos que, no configurando actos de confusién, tienen como efecto, real o
potenciel, of aprevechamiento indebido de la imagen, ef crédito, fa fama, el prestigio o fa reputacion empresarial
0 profesional que corresponde a otro agente econdmica, incluldos los actos ¢capoces de generar un riesgo de
asociacion con un tercero,”

10.2. Los actos ae explotacion indebido de Io reputacion ajena puéden materializarse medionte fa wilizacidn de
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectuol*

SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo. “La aplicacion de fas normas sobre publicidad comerckal: un enfoque desde
fas novmas sobre competencia desleal y publicidad comercinl”. En: Ravista lus Et Veritas No. 29. Lima, 2006, p. 62 V55,
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mercado (que se manifiesta a través de la pro-
teccion conferida al signo inscrito pero no nece-
sarlamente usado en el mercado) y (i) garantizar
la seguridad juridica {(publicidad y confianza en
la apariencia) caracteristica del sistema registral,
el derecho contra la competencia desleal presta
mas atencion al reconocimiento juridico de los
valores representados por tales derechos en
el trifico econémico (de ahi se desprende la
necesidad de que para recibir proteccion por la
via de la competencia desleal, los derechos de
propiedad industrial representen valores efecti-
vos para el mercado, esto es, gocen de un cierto
grado de implantacidn y reconocimiento) ™,

Es por ello que el derecho contra la competencia
desleal se vale de cldusulas generales o mas o
menos tipicas que permitan un cierto grado
de maniobrabilidad y adapacion a las especia-
les circustancias del caso concreto - no debe
olvidarse que las normas sobre competencia
desleal surgen de la experiencia jurisprudencial
en la Interpretacion y aplicacion de casos sobre
responsabilidad extracontractual -, mientras
que la legislacion sobre propiedad industrial
se vale de derechos subjetivos de contenido
esencialmente negativo (derechos de exclusion)
definidos con claridad y precision.

Como senala la doctrina comparada', el ilicito
en materia de propiedad industrial se configura
como invasion en el ambito de vigencia mate-
rial, objetivo, espacial y temporal sobre un bien
inmaterial, definido con precision y en abstracto,
mientras que el ilicito de competencia desleal
resulta de la proyeccion sobre el caso concreto
(incluso cuando se trate de un supuesto que
haya merecido una expresa tipificacion por

parte de las normas de propiedad Industrial)
de clausulas generales, o0 mas 0 menos tipicas
en elementos facticos Indeterminados, pero
slempre necesitadas de la comprobacion de
que el resultado ilicito habria podido producirse
efectivamente en el mercado,

La relacion de complementariedad entre am-
bas disciplinas se pone de manifiesto, desde
un punto de vista practico, en la posibilidad
de acudir a las normas contra |a competencia
desleal recogidas en la Decision 486™ y en el
Decreto Legislativo 1044 para impedir a terceros
la utilizacion de bienes inmateriales que, por
su naturaleza, no sean susceptibles de ser pro-
tegidos mediante modalidades de propiedad
industrial (denominaciones sociales, formas de
presentacion de las prestaciones, signos distin-
tivos atipicos) o, que siéndolo (signos distintivos
tipicos regulados por las leyes de propiedad in-
dustnal, denominaciones de origen, creaciones
técnicas o estéticas), blen no hayan cumplido
con los requisitos formales para su proteccion
o hayan dejado de estarlo (por el transcurso del
plazo previsto para su protecclon); para impedir
a terceros la realizacion de actos de explotacion
que por su naturaleza o por sus consecuencias
no queden comprendidos entre los que abarca
el contenido del lus prohibendi reconocido al
titular del derecho de propiedad industrial'®, asl
como para dar proteccion a otros intereses que
puedan resultar siendo afectados por ef empleo
[por parte del propio titular o de un tercero)
de un bien inmaterial reconocido por las leyes
sobre propiedad industrial’®,

Pese a todo, para la adecuada operatividad del
sistema, esta relacion de complementariedad

12, MONTEAGUDO MONEDERQ, Montiano. La proteccidn de la marca renombrada. ob. it pp. 136y ss.
13, MASSAGUER FUENTES, José. Comentario a la Ley de Competencia Desfeal. Primera edicidn, Madrid: Givitas, 1999, p.

14.  Adviénase que la propla Decision 486 contiene disposiciones especificas y expresas que vinculan a lo propiedad
industrial con la compatencia deseal. Entre elas se encuentran los articudos 258 y 259.

15. Sobre el contenido del (us prohibend] conferido por las normas sobre propiedad industrial, ver lo dispuesto por
el articulo 238 y siguientes de la Decision 486 concordado con kas normas pertinentes aplicables a cada figura

juridica.

16. Como ocurminia por ejemplo con los actos de engafio tipificados en el articulo 259 literal <) de la Decision 486.

Juan Pablo Schiantarelll



debe estar sometida a ciertos limites. En efecto,
se considera que solo cabe acudir a las normas
de competencia desleal como complemento
e | \acié ferid | |
propiedad industrial cuando los aspectos y
efectos del supuesto congreto, valorados ala luz
del derecho contra la competencia desleal y a
la.luz de los derechos de propiedad industrial,
no sean Jos mismos. Asi, si el supuesto de hecho
subsumible en el ambito de vigencia de un de-
recho de propiedad industrial no constituye una
infraccidn a las normas de propledad industrial,
no puede tampaco constituir un acto de compe-
tencia desleal, siempre y cuando el reproche de
deslealtad se funde en la tutela de los mismos
bieti litico-leqislativos { i6n d
intereses individuales vs. interés general) y/o
cuando el supuesto de hecho quede compren-
Mﬂﬂmww | abiet I T
cial empleados para definir la infraccion de los
derechos de propiedad industrial",

Desde nuestro punto de vista, lo interesante es
precisamente que la figura de la mala fe de la
legisiacion de marcas debe servir de engranaje
0 visagra para encontrar un punto de encuen-
tro entre ambas disciplinas bajo el auspicio del
Principio de Complementariedad Relativa, Para
lograrlo, es necesario re-definir la mala fe mar-
carla para que sea capaz de cumplir cabalmente
con dicha mision, desligdndola de paradigmas
clasicos y afiejos apegos al sistema corporativis-
ta y registral que parece que aln caracteriza a la
disciplina de la Propiedad Industrial,

Hl. ROMPIENDO PARADIGMAS

Uno de los paradigmas clasicos de la mala fe
marcaria ha consistido, en nuestra opinion,
considerar que dicha figura reside exclusiva-
mente en el derecho marcario y no se alimenta
de la legislacion sobre competencia desleal. En
efecto, durante muchos anos las autoridades y
oficinas nacionales competentes en Propiedad
Industrial se han esforzado por estructurar

nociones y categorias propias para la mala fe
basadas en su propia legislacidn (normas sobre
Propiedad Industrial) y jurisprudencia, pero lo
curioso de ello es que esos fallos muy pocas
veces han recurrido a las nociones y categorias
propias provenientes de |a legislacion sobre
competencia desleal,

Lo anterior ha motivado a que por lo general
la motivacion de las resoluciones en torno a la
mala fe haya sido totalmente gaseosa, genérica
y subjetiva. Precisamente, cuando se revisa,
por ejemplo, la denominada “plancha tedrica”
de mala fe que utiliza el INDECOPI, asi como el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
como sustento de sus fallos o conclusiones,
no debe dejar de reconocerse que existe mu-
cho esfuerzo tearico en definir los contornos
de la mala fe, pero tales esfuerzos se tornan
poco consistentes al momento de aplicar tales
nociones al caso concreto, como lo revelan los
siguientes pasajes extraidos de la Resolucion No.
1066-2015/TPI-INDECOP! de fecha 9 de marzo
de 2015, expedida por la Sala Especialidad en
Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPY
en el expediente N° 534252-2013, sobre nulidad
de registro de la marca WATCH L.A. y logotipo
en la clase 25;

“5.2Lamala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legisiacion vigenite en materia de
Propiedad Industrial, el principio de la buena
fe objetiva se encuentra presente en la etapa
pre y post registral.

(i} En lo etapa pre-registral se pone de mani-
fiesto a través de la prohibicion de registro
contenida en el articulo 136 inciso d) de la
Decision 486, sequin la cual se denegard el re-
gistro de un signo cuando el solicitante sea o
haya sido un representante, un distribuidor o
unapersona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el pais miembro
o enelextranfero. En estos casos la Autoridad
denegard el registro de un signo solicitado.

17, MASSAGUER FUENTES, José. Comentario o kx Ley de Competencio Desleal, ob. dit, p. B4,
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El supuesto antes descrito no es el Unico caso
de mala fe que puede presentarse al solicitar el
registro de un signo distintivo; para los demds
supuestos deberd tenerse en consideracion
que, al no haber una causal de prohibicién,
no es posible denegar de oficio o a pedido de
parte el registro de un signo basado en tales
supuestos. Eflo resulta alin mas relevante si,
durante la etapa pre-registral, la actuacion de
la Administracion ha de orientarse especial-
mente hacia el mantenimiento de la sequridad
Juridica que exige el trdfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideracion que,
al haberimpuesto la normalegal aplicable en
la materia, la carga en la administracion de
na reconacer la prelacion del solicitante cuan-
do quede demostrado que obr6 sin buena fe
y al haber relacionado dicha consecuencia
con un derecha (derecho de prelacion) cuya
vigencio natural es pre-registral, la conse-
cuencia légica es la de reconocer a los actos
de mala fe no contemplados expresamente
en el articulo 136 inciso d) de la Decision
486 como causol de prohibicion relativa al
registro, cuya aplicacion procederd en forma
andloga al procedimiento de nulidad.

(i} Con relacion a la etapa post-registral, el
articulo 172 de la Decisién 486 establece que
la autoridad nacional competente decretard
de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
nulidad retativa de un registro de marca cuan-
do éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe
indicar que la Decision 486 no describe - ni
siquiera o titulo de ejemplo, como si lo hacia
Ja Decision 344 - qué conductas constituyen
actos de mala fe por ser reprobables objetiva-
mente, ya que son contrarias a la sequridad
juridica y representan un obstdculo para el
desenvolvimiento de la competencia.

Debid ! i6n d af .
un concepto general, cuyo contenido esta
representado por una gran diversidad de
situaciones que deberdn ser analizadas por lo
Autoridad competente en cada caso concreto,
la enurmeracion de los supuestos que pueden
generar la aplicacion del concepto de mala
fe no puede ser establecida taxativamente.

Juan Pablo Schiantarelh

Frente a esta complejidad de situaciones
conviene mencionar, en términos genera-
les, siguiendo lo establecido en el derecho
comparado, que incurre en mala fe quien
-en forma reprobable y valiéndese de una
solicitud de registro- tenga por finalidad al-
canzar un derecho formal sobre una marca
con la deliberada intencion de perjudicar a
un competidor,

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ha sefalado en el
Procesc 30-1P-2 que:

‘para determinar si una persona obroé con
mala fe es necesario que su actuacion sea
consecuencia de la intencidn o de la concien-
(wal o causar un perjuicio injusto o ilegal, La
injusticia e ilegolidad dei perjuicio resulta de
e mayor importancia, pues bajo determina-
das circunstancias el ordenamiento tolera la
causacion de un dano, v. gr. en punto de la
competencia econdmica es natural que cuan-
do un agente del mercado logra conquistar
o un cliente, ello implique un perjuicio para
los competidores (que ya no contardn con
ese cliente), pero el mencionado perjuicio
estd permitido, y hasta se tutela a quien lo
produce, en cuanto no se hayan utilizado
medios desleales”

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino
senala que:

“Se presume que todo comportamiento esta
conforme con los deberes que se desprenden
del principio de la buena fe. Por ello, quien
afirme su inobservancia debe probarla,
para con base en ello deducir las especificas
consecuencias juridicas dispuestas por ef
ordenamiento, Se presume ademds que el
comportamiento de una persona no se ha
desplegado con la intencion de causar dano
alguno, o de violar una disposicién normativa
o de abstenerse de efecutar un deber propio,
como resultado de lo cual quien pretenda
afirmar lo contrario debe probario”

El resaltado y subrayado es nuestro.



Como se desprende del extracto del fallo que
acabamos de reproducir, 1a mala fe parece ser
un término acufiado por la disciplina de la
propiedad industrial para hacer frente a cier-
tas conductas anticompetitivas que afectan
al principio de la buena fe. Consideramos que
ello es acertado pero incompleto. Es acertada
esa linea de fundamentacion porgue eviden-
temente la mala fe no es sino la manifestacion
de una conducta que atenta contra la buena fe.
Es incompleta, sin embargo, porque la funda-
mentacion se queda a medio camino, esto es,
no hace el enlace debido con la disciplina de
la competencia desleal, lo que permitiria “ate-
rrizar” en supuestos concretos de ilicitud que
la practica ya viene identificando como recu-
rrentes, COMO veremaos un poco mas adelante.

En nuestra opinion, todo el problema de en-
tendimiento y aplicacion de la mala fe marcaria
debe partir por reconocer que |a mala fe, en
tanto acto que contraviene el principio general
de la buena fe, s un acto de competencia des-
leal, tal y como se encuentra reconocido por el
articulo 6.2 del Decreto Legislativo 1044, encar-
nado en la cldusula general™, Como se sabe, los
ilicitos de competencia desleal no se agotan en
la cldusula general, sino son tipificados luego
en supuestos especificos, debido a que son los
que la practica ha identificado como mas recu-
rrentes. Asi por ejemplo, tenemos los actos de
engaio en el articulo 8, los actos de confusion
desleal en el articulo 9, los actos de explotacién
indebida de la reputacion ajena en el articulo
10, los actos de denigracion en el articulo 11, los

18.  Articulo 6.- Clausula general -

actos de comparacion y equiparacion indebida
en el articulo 12, entre otros. En nuestra opinion,
todos ellos tienen que ver con el derecho de
marcas, como tuvimos ocasién de exponer en
otro trabajo’.

A nuestro modo de ver, la clausula general es
como un big bang que contiene y resume el
ilicito concurrencial, a partir del cual se han ido
desglosando supuestos de ilicitud especificos
para facilitar |a labor de los operadores del de-
recho. Es mas, cada vez que un llicito empieza
a tornarse recurrente, es extraido de la cldusula
general y es convertido y desarrollado con ma-
yor precision en un supuesto especifico,

En derecho de marcas vemos que existe tam-
bién una suerte de clausula general que esta
prevista en el articulo 12 del Decreto Legislativo
1075%, asi como también en el articulo 258 de
la Decision 486°", Claramente, dichos articulos
se refieren al principio general de la buena fe
como condicion indispensable para ganar el tan
ansiado derecho de prelacion, tan importante
en un sistema registral imperante en derecho
de marcas y que consiste en poder gozar y
reclamar un mejor derecho frente a terceros.
En consecuencia, el derecho de prelacion no
a1 id l ifique | fa f

esto es, cuando medie un acto de competencia
desleal del solicitante.

Pues bien, como hemos visto con anterioridad,

el principio de |a buena fe y el articulo 12 del
Decreto Legislativo 1075 son comdnmente

*6.2.- Un acto de competencia desleal es aquel gue resulte objetivamente contranio @ las exigencias de ka buena fe
empresaeial que deben orientar \a concurencia @n unag sconomid sodial de mercado,”

19. SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo. Ef Decreto Legistativeo 1044 y ef conflicto de competencio af (nterior del
INDECOP en tarmo a los octos de competencia desleal relacionados con la Propleded Industrial, En: Revista Actualidad

Juridica N° 176, Lima, 2008, pp. 47 y 55,
20, Articulo 12.- Prelacion de derechos.-

21,

“La peefacion en of derecho de propiedod industrial e determinard por ef dVa y hova de presentacion de lo solicitid
de registro. La prelacitn a favar del primer solfcitante supone su bueno & y, en consecuencio, no se recoviocerd tal
prefocion cuanda quede demostrado b contrario.”

Articulo 258 - “Sa cansidera desleal toda acto vinculado o la propiedod industrial realizodo 2n el dmbito empresacial
que sea contranio @ s usos y pracricas honesros.”

La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaria en |la praclica legal peruana
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utilizados por los fallos de las autoridades sobre
propiedad industrial (no obstante no suele ser
citado el articulo 258 de la Decision 486), pero
parece ser que por un tema de especialidad
(las autoridades sobre propiedad industrial
son sumamente especializadas en derecho de
marcas y no suelen extender su especializacion
hacia otras ramas del derecho, como la com-
petencia desleal) o rezago producto de una
practica independiente (como sosteniamos
con anterioridad, |as autoridades de propiedad
industrial han venido mostrando una absoluta
autosuficiencia en el tratamiento de la mala
fe), mumgp_md_g__mgmgshg.@;gm
fir | nde |
MMEW&&MM
1075 debe ser, tal y como ocurre con la clausula
genmLmexm_gn_ngmuln_ﬁ_d:Lchmm
islativo 1 rti i0
ﬂaé._callﬁm_b_inmndusm_mmun_amd:
competencia desieal,

De ello se colige necesariamente, insistimos,
que la mala fe marcaria es esencialmente un
acto de competencia desleal, en tanto contra-
viene el principio de la buena fe que rige para
ambas disciplinas. Partiendo por reconocer ello,
se comprende mejor cual es el rol y ubicacion
sistematica del articulo 137 de la Decision 486
de la Comunidad Andina®, norma que no tiene
parangon en el derecho comunitario andino
y Que a nuestro parecer constituye un franco
portico hacia la adecuada solucion de toda
la compleja y moderna fenomenologia que
contraviene la buena fe en derecho de marcas
(tanto en fase pre como post registral). Eviden-
temente, para una correcta aplicacion del arti-
culo 137, las autoridades especializadas sobre

hasta ahora no visto; reconocer que &f indicado
mmmafummmmmlwm
de mala fe, esto es, la comisién de un acio de

competencia desleal en terreno marcario,

Entonces, como corolario de todo cuanto ha sido
expuesto y contrariamente a lo sostenido por el
INDECOP! y el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, la Decision 486 de la Comunidad
Andina si contiene una causal de irregistrabilidad
marcaria sobre mala fe (competencia desleal);

ésta se encuentra requlada precisamente en el
articulo 137 de la misma Decision. Correlativa-

Slendo que ni el articulo 137 de la Decisidn 486 ni
en el articulo 12 del Decreto Legislativo 1075 se
encuentran mas o menos definidos los contormos
de lamala fe (o los actos de competencia desleal),
salvo, claro esta, los que a modo ejemplificativo
se mencionan en los incisos a), b) y ¢ del articulo
259 de la Decision 486, un poco olvidados por
cierto), los especialistas en derecho de marcas
debemos, a partir de este punto, despojarnos de
los paradigmas clasicos imperantes en derecho

siempre a la luz del Principio de Complementa-
seciad Relativa 2 fin & ta cod :
sistematica de todo el sistema.

22. Articulo 137.- "Cuando fa oficing nacional competerde tenga indicios rozonables que e perrmitan infen gue un
registro se hubiese solcitado pora perpetrar, facilitar o consolidar un octo de competencia desleal, podra denegor

dicho registro”

23, Articulo 172:- "Lo awloridad nacional competents decretard de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualqurer
momento, ko nuiidod absolute de un registro de marca cuando se hidnese concedido en contravencian con fo dispuesto

en los articilos 134 primer parrafo y 135,

Lo autondad nacianal competente decretard de oficio 0 a salicitd de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el asticufo 136 o cuando ¢ste s¢
hulbierc efectuado de mala fe. Esta accicn prescribind a los <ince anos contados desde \a fecha de concesion del registro

impugnado (...)”

Juan Pablig Schiantarelll



Como ha sido destacado con acierto por la
doctrina comparada®, el (moderno) concepto
de mala fe debe incorporar al sistema de marcas
valoraciones propias provenientes del sistema
de represion de la competencia desleal precisa-
mente para dar cabida a la represion de ciertas
conductas desleales o abusivas que, apoyadas
en signos distintivos, serian dejadas de lado de-
bido a la vigencia de los nigurosos principios en
los cuales se encuentra asentado el derecho de
marcas que, como hemos visto, son los Principios
de Inscripcion Registral y de Especialidad,

Otro de los paradignas clasicos que tenemaos que
dejar de lado al entrar a la valoracion de la mala fe
marcaria (competencia desleal) es pensar, como
lamentablemente lo hace el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, que la mala fe implicao
es consecuencia de la intencién o de la conclen-
cla de una persona de violar una disposicion legal
o contractual o causar un perjuicio injusto oilegal
a otra persona (Proceso 30-1P-9), Ciertamente
la conciencia o voluntad de fraude al derecho
de un tercero (ausencia de buena fe subjetiva)
podra ser valorada para medir el importe por los
danos o perjuicios, como velamos que lo hace
el articulo 8 del Decreto Legislativo N° 1075 o
para graduar la sancion a imponerse por el uso
indebido de una marca, como lo hace su articulo
121 en donde la mala fe es considerada una
circunstancia agravante, pero en ningun <aso
deberia ser utilizada como criterio sustantivo al
momento de definir si se esta o no ante un acto
de mala fe (competencia desleal), ya que como
comentabamos, para ello debe ser aplicado el
criterio de la buena fe objetiva.

Rectamente entendido, el acto de competencia
desleal (mala fe) es un ilicito objetivo, de peligro

y de naturaleza extracontractual®™. El rasgo de
objetividad antes indicado que caracteriza al
acto de competencia desleal indica que lo que
hace desleal a una conducta es la ausencia de
buena fe objetiva, tal y como se encuentra plas-
mado con acierto por el articulo 7.1 del Decreto
Legislativo 10447,

IV. GRUPO DE CASOS SOBRE ACTOS DE
MALA FE (COMPETENCIA DESLEAL)
COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD
MARCARIA

Como adelantabamos lineas arriba, concep-
tualizar a la mala fe marcaria como un acto de
competencia desleal nos permite una aproxi-
macidn cabal a los cada vez mas complejos y
frecuentes casos que se presentan en |a prac-
tica y en los que se invoca la mala fe. El recurso
a los criterios y modelos provenientes de la
disciplina de la competencia desleal son, sin
duda alguna, un importantisimo y Gtil aporte
en los que deberian apoyarse los organos
resolutivos sobre Propiedad Industrial a fin
de evitar incurrir en fundamentaciones liricas
y gaseosas. Ello permitird también una facil
identificacion del supuesto de hecho evaluado
y su posterior encuadramiento en un supuesto
de ilicitud concreto.

A continuacion, identificamos los grupos de
casos mas recurrentes que se han venido dan-
do cita en la practica en el seno de los drganos
resolutivos de la Propiedad Industrial y veremos
que todos ellos tienen una concretizacion clara
y definida sl nos apoyamos en |a legislacion y
practica sobre competencia desleal.

1. Mala fe por actos de confusion desleal.

24, MASSAGUER FUENTES, José. “La proteccidn jwikdica de fo mavce no inscrita”, En: Derecho de Marcas, Estudios sobre
1a nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Barcelona: Editorial Bosh, 2003, p, 63,

25, Gaceta Oficial ded Acuerdo de Cartagena N° 355 de 14 de julio de 1998,
26, MASSAGUER FUENTES, Jose. Comentario a ko Ley de Competencia Desleal, ob. cit, pp. 149 y ss,

27, Articulo 7.- Condicion de Hicitud.-

“7.1.- La determimacion de ko existencio de un acto de competencia desleal na requiere acreditar conciencia y voluntad

sobre su realizockin”

La maia fe camo causal de irregistrabllidad marcaria en |la practica legsl peruana
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Como hemos visto, el riesgo de confusion
marcario se encuentra constrenido por la
vigencia de los Principios de Inscripcian Re-
gistral y Especialidad. Asi, cuando el titular
afectade por una solicitud de registro de
marca de un tercero es capaz de demostrar
que cuenta con su derecho de marca inscrito o
goza de prelacion, existe similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios y
hay identidad o semejanza entre las marcas en
conflicto, tendra |a posibilidad de alegar con
éxito la vulneracién a la prohibicion relativa
de registro prevista en el articulo 136 inciso
a) de la Decision 486",

Sin embargo, pueden existir un sinnumero de
situaciones en las que no serd posible invocar
con éxito el riesgo de confusion marcario,
debido precisamente a que 1as condiciones
que prevé el articulo 136 inciso a) de la Deci-
sién son muy estrictas, Para palear ello, podra
recurrirse al llicito de competencia desleal en
la modalidad de confusion desleal previsto
en el articulo 9 del Decreto Legislativo 1044
(concordado con el articulo 259 a) de la Deci-
sion 486) que, como hemos adelantado, es un
supuesto de mala fe marcario contemplado en
el articulo 137 de la Decision 486, La utilidad
de este recurso reside, como adelantabamos,
€N que No Serd necesario contar con una marca
previamente solicitada ni registrada en el Peri
nl tampoco demostrar que existe similitud o
conexion competitiva entre los productos o
servicios acudiendo a los rigidos criterios que
se manejan en derecho de marcas, ya que el
Principio de Especialidad caracteristico del
sistema de marcas se relativiza para juzgar la
confusion desleal debido a la posibilidad de
utilizar criterios distintos a los que tipicamente
se utilizan por los 6rganos resolutives de la
propiedad industrial,

Sin embargo, la confusion desleal exigira como
contrapartida que se demuestre un uso indebido
en funcion distintiva (a titulo de marca), asi como
también laimplantacion de la marca defraudada
en el mercado donde se reclama proteccion,
dado que el riesgo de confusidn en competencia
desleal es lactico y no normativo, Laimplantacion
del signo proyecta su importancia sobre los pro-
plos presupuestos de la confusion desleal. Esta
sera unicamente relevante cuando un sector no
despreciable de los circulos interesados conoz-
ca el concreto signo distintivo. Como ha sido
apuntado por la doctrina, signos no utilizados
en el trafico o muy escasamente, no podran
generar nunca un riesgo de confusién desleal®,
Asimismo, y como consecuencia de lo anterior,en
el sistema de proteccion contra la competencia
desleal, la constatacion del riesgo de confusion
efectivo habra de constituir el punto de partida
del enjuiciamiento juridico. La prueba de la con-
fusion real no puede ser exigida,

2. Mala fe por actos de explotacion
indebida de la reputacion ajena.

Puede suceder también que el titular afectado
por una solicitud de registro de marca no pueda
invocar con éxita la prohibicién de registro pre-
vista en el articulo 136 inciso a) de la Decision
486 (porque no cumple con las condiciones an-
tes mencionadas para la existencia de un riesgo
de confusion marcario), asi como tampoco el
riesgo de confusion desleal, en supuestos en los
que, o bien la marca defraudada no se utilice por
el tercero en funcion distintiva (como ocurriria
en caso de usos ornamentales o publicitarios) o
bien en casos en los que la lejania competitiva
entre prestaciones (productos o servicios) sea
tal que impida acreditar la existencia de falsas
representaciones en torno al origen empresarial
(confusion desleal).

28, Articulo 136 Inciso_al,- “No podran registrarse coma marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectaro indebidamente un derecho de rercero, en particular cuando (...) sean idénticos o se asemejen a
una marce antériormente solicitoda para registro o registredae por un tercero, para los mismos productos o
servicios, © para productos o serviclos respecto de los cuales ¢l uso de fla marea pueda causar un resgo de

confusion o de asociocion”

29. MONTEAGUDO Montiano, *Ef riesgo de confusion en Derecho de Marcas y en Derecho contra ks Competencio Desleal’,

En: Actas de Derecho Industrial Tomo XV, 1993, p. 96

Juan Pablo Schiantarell



En estos casos, serd posible recurrir, por remision
del articulo 137 de la Decision 486, a la figura
prevista en el articulo 10 del Decreto Legislativo
1044 referida a los actos de explotacion indebi-
da de la reputacion ajena.

Los actos de explotacion indebida de la repu-
taclén ajena se distinguen de los actos de con-
fusion desleal en que para la aplicacion de los
primeros no esta en juego el error acerca de la
procedencia empresarial de la actividad, pres-
taciones o establecimiento de un sujeto (no se
trata de la deslealtad fruto de la presentacion de
las propias prestaciones como ajenas, sino del
aprovechamiento del caudal de crédito que ate-
sora otro sujeto en el mercado, como ocurriria
por ejemplo en los casos de publicidad desleal
adhesiva™ y de merchandising™ motivados por
el empleo de signos distintivos ajenos en los que
no es de temer un error en cuanto a la identidad
o procedencial.

Notese pues que bajo el cobijo de esta figura, no
resultan aplicables los Principios de Inscripcion
Registral ni de Especialidad, ya que es factible
la proteccion de marcas no inscritas en donde
ni medie funcidn distintiva ni haya conexion o
similitud competitiva entre productos y servi-
cios. Sin embargo, habra que acreditar, como
veremos en el siguiente parrafo, que concurran
ciertas condiciones especificas.

En esa medida, solicitudes de registro de marcas
que hayan sido presentadas para perpetrar, faci-

litar o consolidar un acto de explotacion Indebi-
dade la reputacion ajena en los términos antes
mencionados, podrdn ser denegadas con base
al articulo 137 de la Decisidn 486, siempre que,
claro esta, la persona defraudada acredite que
existe identidad o semejanza entre los signos,
que los productos o servicios pioneros atesoran
una buena reputacion en ¢l mercado donde
reclaman proteccion, que la marca cuente con
una implantacién adecuada en el mercado
relevante y cuando la explotacion de su marca
por el tercero sea indebida.

3. Mala fe por actos de engano

Esfactible que también por remisidn del articulo
137 de la Decision 486 los organos resolutivos
sobre propiedad industrial puedan analizar si
una solicitud de registro ha sido presentada
para perpetrar, facilitar o consolidar actos de
engano, supuesto desleal previsto en el articulo
8 del Decreto Legislativo 1044 (concordado con
el articulo 259 inciso b} de la Decision 486),

Los actos de engana constituyen el paradigma de
la deslealtad frente al consumidor propiciado por
la agresion a su libertad de decision. El elemento
que desencadena el reproche de deslealtad de
esta figura no es la inexactitud o la falsedad de
la informacion que se proporcina a los consumi-
dores, sino el error en que pueden incurrir en su
percepcion de la realidad y en la medida en que
puede ser apto en la formacion de sus preferen-
cias 0 en la toma de sus decisiones.

30.  Para un andlists pormenorizado de esta figum, véase en la doctrina espanola, TATO PLAZA, Anxo. "La marca ajena
¥ publicided adhesivo (Comentario a la Sentencia del Tribuna! Supremo de 2% de noviembre de 1993)°. En: Actas de

Derecho Industnal. Tomo XVI, 19941995 p. 322,

31. Eldenominado corpovate merchangiung o merchandising sobre marcas constituye una Nguea negocial nacida de la
praxis norteamericana, cuya naturaleza jundica responde a la de un contrato de licencia de marca. Cfr, RONCERO
SANCHEZ, Antonio. £ Contrato de Licencla de Marco. Madrid: Civitas, 1999, pp. 130 y ss. Asi, por & contrato de
merchandising, ef titular de una masca renombrada autoriza a un tercero para que 13 utilice en relacién con
productos o servicios que no estén disectamente vincudados con el sector de productos o servicios para & que
0 registro en un principio la marca renombreada, En astos casos, 1a explotacion de la marca se efectua mediante
la concesidn de una Beencia colateral 3 favor de un tercero par un mercado distinto al que tradicionalmente
se vincula & B marca renombrada. En muchos de estos casos, la explotacion de la marca renombrada por el
licenciatario colateral no se hace en funcion distintiva, esto es, no tiene por ebjeto la distincion de los productos o
servicios que éste fabrica, sino lo que se busca es que dichos productos sirvan de vebicuko para la promocion del
valor autonomo y sugestive que presenta la marca renombrads, Caben aqui los casos en que lamarca renombrada
es utilizada por gjemplo en camisetas, Haveros, ceniceros, ping etc

La mala fe como causal de |rregistrabilidad mascaria én la praclica legal peruana
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La utilidad de los actos de engano invocados
a partir del articulo 137 de la Decision 486 es
particularmente relevante, por cuanto, como se
sabe, la prohibicién absoluta de registro prevista
en el articulo 135 inciso i) de la Decision 486~
exige que el engano marcario provenga de infor-
macion que proporciona la misma marca, como
viene siendo establecido con acierto por la Sala
Especializada en Propledad Intelectual del Tribu-
nal del INDECOPI {por gjemplo, OROBEL seria una
marca enganosa si se solicita para distinguir bisu-
teria, pero no para productos fabricados de me-
tal, lo seria también IRROMPIBLE para productos
de porcelana, ALGOCAM para distinguir camisas
fabricadas con material sintético, INOXIDAL para
distinguir ralladores de latdn, erc).

En cambio, el acto de engano en competencia
desleal se vale de informacién de mercado, esto
es, el engano es factico, a diferencia de lo que
ocurre en derecho de marcas en que el engafno
es abstracto y normativo. Asi, si a partir de un ana-
lisis abstracto y normativo no se desprende que
la marca en cuestion sea capaz de proporcionar
informacion enganosa, si la persona perjudicada
puede aportar evidencia factica de mercado
que pruebe que hay detras un acto de engano
desleal, es perfectamente factible invocar la
prohibicién del articulo 137 de la Decision 486",

4. Mala fe por actos de obstaculizacion y
aprovechamiento indebido del esfuerzo

ajeno.

Constituyen actos de competencia desleal, por
ser contrarios a la clausula general prevista en el

articulo 6 del Decreto Legislativo 1044, los actos
de obstaculizacion, esto es, aquellos actos que
sin contar con una justificacion objetiva afectan
negativamente la posicion concurrencial de un
tercero o de cualquier forma interfieren en el
normal desarrollo de |a actividad de un tercero
en ¢l mercado o procuran o son adecuados para
procurar a quien los realiza un provecho propio,
La doctrina ubica este ilicito en la cldusula ge-
neral por cuanto no ha merecido aun acomodo
en un supuesto de ilicitud concreto,

El supuesto que ha sido considerado por la doc-
trina como arquetipo de este grupo de casos es
la apropiacion de signos distintivos ajenos, como
es la apropiacion a través del registro de marcas
ajenas™,

Pueden existir una constelacion de casos en los
que ni siquiera sea posible que el perjudicado
logre invocar con éxito la comisién de actos
de confusion desleal ni tampoco los actos de
explotacion indebida de la reputacion ajena,
debido a la ausencia de un requisito basico y
fundamental para que operen tales ilicitos: la
ausencia de implantacion, reconocimiento o
prestigio de la marca defraudada en territorio
peruano. Tal es el caso, por ejemplo, de los su-
puestos mas o0 menos frecuentes identificados
en las resoluciones del INDECOPI en donde una
persona o empresa local conoce de la existen-
cla de una marca protegida o utilizada en el
extranjero a nombre de un tercero, para luego
solicitar el registro en el Per(, En principio, dicha
conducta no tendria nada de desleal, ya que el
simple conocimiento de la existencia de una

32. Articulo 135 inciso i)- "No podrdn registravse como marcas fos signas que (-,) puedan enganar a fos medios
comerciales o o) publico, n particular sobve fa procedencia geografica, lo naturalezo, € modo de fobricociin, los
caracteristicas, cualidades o aptitind para e empleo de los productos o serviclos de que se trate.”

33. Como sucedio por ejemplo en ¢ caso EBEL PARIS resuelto por la Sala Especinlzada en Propledad Intelectual del
Tribunal del INDECOP! mediante Resolucian N* 600-2006/TPHINDECOP! de fecha 16 de mayo de 2006, recaida en
el expediente N* 191479-2003, en donde se detérmind que no afloraba del proplo signoe ninguna Informacion
enganoss sobre ka procedencia geografica (andlisis hecho con base al articulo 135 inciso i) de la Decisidn 486), pero
a partir de 1a evidencia factica de mercado (en base a un caso resuelto por k2 Sala de Defensa de la Competencia
del Tribunal dal INDECOPI mediante Resolucion N* 902-2004/TDC-INDECOPI que declars fundada I3 denuncia
por infraccidn al Principlo de Veracidad en materia publicitarial se determind que el solicitante habia Incurrido en
actos de engano y, consecuantements, se denegd el registro con base al articulo 137 de fa Decision 486

34, MASSAGUER FUENTES, José. Comentario & la Ley de Competencia Desleal, ob, cit., pp. 157 y 41,

Juan Pablo Schiantarelli



marca protegida o utilizada en el extranjero
no conlleva nada de desleal, en contra de lo
que establecia antiguamente la muy criticada
disposicion recogida en el articulo 184 del De-
creto Legislativo 823 (actualmente derogada) a
la que hicimos referencia con anterioridad, Sin
embargo, la conducta se torna desleal cuando
el conocimiento va seguido de actividades
cuya finalidad objetiva consiste en bloquear,
entorpecer o, valga la redundancia, obstaculizar
|a entrada o Ingreso de productos o servicios
marcados desde el exterior que impiden el afin-
camiento, afianzamiento o posicionamiento de
la persona o marca defraudada en el mercado
relevante, Notese que aqui es absolutamente
o notoriedad de los productos marcados por
la marca defraudada en el mercado relevante,
como lamentablemente lo viene exigiendo el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina®™,
ya que lo que busca este ilicito se encuentra
por lo general en un estadio anterior al acto de
comercializacién o consolidacion de la marca
en un determinado territorio. Esta figura bus-
€a pues garantizar que la inminente o aun no
consolidada incursién de un nuevo operador
en el mercado relevante no se vea interferida
por la conducta obstruccionista de un tercero
0 evitar que la conducta esconda también un
*aprovechamiento del esfuerzo de un tercero,
como sucederd en los casos en los que mediante
(la solicitud o) ef registro de una morca se pueda
producir la expoliacion de ung ventaja concu-
ial btenida, siauiera limitad:

f ] r i | signo, rto

aunque todavia no necesariamente afirmado”,
como ha sido mencionado con acierto por la
doctrina comparada mas autorizada™.

Otro supuesto que es considerado contrario a
la cldusula general del articulo 6 del Decreto
Legislativo 1044 es el registro indiscriminado
de marcas extranjeras, especialmente cuando
el solicitante tiene como finalidad objetiva ase-
gurarse la exclusividad del mercado de importa-
cion de productos provenientes del extranjero.

De acuerdo a lo expuesto por la Comision de
Fiscalizacion de la Competencia Desleal del
INDECOPI, “el abuso del derecho se configura
cuando se ejerce un derecho fuera de la finalidad
economica social para la que fue concebido,
atropellando un interés legitimo de otro. Lo que sé
configura es un actuar conforme a un mandato,
pero ajeno a sus bases. Asimismo, se confiqura un
abuso de derecho cuando teniendo varias opcio-
nes de ejercer un derecho se opta por la que mas
dano cause a un tercero™,

Aunque el érgano resolutivo de competencia
desleal utilizé la fundamentacion del abuso del
derecho, en el fondo esta conducta constituye
un acto de obstaculizacion, en fa medida en
que también busca interferir y entorpecer el
comercio internacional de mercancias.

5. Mala fe por abuso de confianza.

El abuso de confianza es un tipo de deslealtad
que reside en |a cldusula general prevista en

35. En efecto, en una Interpretacion Prejudicial relativamente reciente de fecha 20 de octubre de 2016 (Caso “Lost
Proceso 177-1P-2016), el Tribunal de Justicia de a Comumdad Andina viene exiglendo lamentablemente que
haya un aprovechamiento de |a altisima penatracion de los productos marcados por una marca notoriamente
conocida a fin de poder fallar en favor de a nulidad por mala fe. en un caso promovido por el titular de una marca
extranjera que se vio obligado a deducir ka nulidad del registro de una marca otorgada por el INDECOP! a favor de
una persona local, pese a tratarse basscamente de la misma marca y de los mismaos productos pertenacientes a la

clase 25.

36, MASSAGUER FUENTES, Jose. “La proteccidn jurkdfca de fo marca no inscrital ob. cit, p. 64,

37. Caso‘Lab Nutrition” resuelto por ka Comisian de Fiscalizacon de la Competencia Desleal ded INDECOP| mediante
Resolucian No. 183-2010/CCO-INDECOPI de fecha 8 de setiembre de 2010, recaida en el expediente N* 138-
2008/CCD, en donde se declaro fundada la denundcia interpuesta en contra de una de las personas Imputadas
por Infraccion al articulo 6 del Decreto Legislativo 1044, habida cuenta que se demostro gue el imputado habia
lograda la inscripcion en el Per( de treinta marcas de productos farmacéuticos comercializados en el extranjero
con b finalidad de convertirse en el dnico distrituador de tales productos en ¢l mercado peruana
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el articulo 6 del Decreto Legislativo 1044. La
doctrina ubica este ilicito alli por cuanto no
ha merecido aun acomodo en un supuesto de
ilicitud concreto.

Un ejemplo tipico del acto desleal de abuso de
confianza (aunque la jurisprudencia local aun
no lo ha catalogado como tal) lo encontramos
bajo la figura ya conocida de la"marca de agente
o representante’, Este es uno de los supuestos
de mala fe clasicos del derecho de marcas pro-
venientes del articulo 6 septies del Convenio de
la Union de Paris de 1883%. Tradicionalmente,
dicho supuesto ha recibido acomodo en las
tltimas decisiones andinas, ubicandose ac-
tualmente como una prohibicion relativa de
registro de marcas en el articulo 136 inciso d)
de la Decision 486"

Como se sabe a partir de |a practica del INDECO-
Pl, esta prohibicién es sumamente restrictiva, ya
que si bien incorpora una saludable excepcion
al Principio de Inscripcion Registral (no se re-
qulere que la marca del afectado se encuentre
inscrita en el Pert), el afectado debe probar que
existe similitud o conexion competitiva entre
los correspondientes productos o servicios a
fin que se configure el riesgo de confusion o de
asociacion. Ademas, el afectado debera también
probar que existe (o existio) una relacion de

agencia, representacidn, distribucion o que por
lo menos hubo de por medio una autorizacién
expresa de la persona afectada al solicitante
del registro.

Pues bien, el remedio de la mala fe al que alude
el articulo 137 de la Decisidn 486 permite com-
plementar la proteccién otorgada por el articulo
136 inciso d) de la misma Decisién a situaciones
en las que no se verifique la similitud o conexion
competitiva entre productos o servicios, apelan-
doalos criterios mas flexibles provenientes de la
disciplina de la competencia desleal, en donde,
como hemos tenido ocasion de mencionar con
anterioridad, o bien no rige el Principio de Espe-
cialidad caracteristico del derecho de marcaso
bien la aplicacion de dicho principio se encuen-
tra relativizado. También, en algunos casos cada
vez mas frecuentes, no existira alguna prueba
que evidencie que existe 0 hubo una relacion
de agencia, representacion, distribucion o una
autorizacion expresa proveniente del titular de
una marca en el extranjero®,

La interpretacion amplia que propugnamos y
la utilizacion de las normas sobre competencia
desleal para complementar, via el articulo 137
de la Decision 486, la proteccion dispensada
por el articulo 136 literal d) de la Decision no
colisiona con el sistema de marcas, ya que el

38 Articulo 6 septies [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorizagion)
1, *Si el agente o ¢ representants del que es titwlar de une marco en uno de los paises de la Unidn solicita, sin

autonzacion de este titufar, el registro de esta Marcad a s Progio Momore, €0 und o vanas de esios paises, el titulor tendrd
o derecho de opanerse ol registro salicitado o de reciamor la anulacidn o, sila ley del pais o permite, la transferencia o
sut favor def citado registro, @ mencs gue este agente o representante justifique sus actuacianes.

2. Eltitular de le marca tendra. en las condiciones indicadas en el pdmafo 1) que antecede, of derecho de opanerse @
la weitizacién de st marca por su agente o representante, si no he autarizado esta utilizacian,

3 laslegislaciones nacionales tienen ko faciltod de prever un ploze equitative dentro del cual ef titulor de una marco
deberd hacer valer fas derechos previstos en e presente orticuto”

Articulo 136 inciso d).- “No podrdn registrarse como marcas oquellos signos cuyo uso en ef comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando () sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un
tercero, siempre que dadas las chrcunstaencias su uso pudiéra oviginas un riesgo de confusidn o de @sociacion, cuando el
soVicitante seq o hayo sido un representante, wn distribuldor © una persona expresamente autonizada por ef titukar del
signo protegido en ¢l Pais Miembro o en & extranjero.”

. Como sucedid por ejemplo en el caso NATIONALSTAR resueito por |3 Sala Especializada en Propiedad Inelectual

del Tribunal del INDECCP! medianta Resolucidn N* 926-2007/TPI-INDECOP! de facha 15 de mayo de 2007, recaida
en &l expediente N° 221931-2004, en donde no existia ese 1ipo de refacion entre el importador local (agente] y la
persona defraudada titular de la marca en el extranjero.

Juan Pabklo Schiantarelll



fundamento de la proteccién y el reproche de
deslealtad entre una y otra norma es distinto.
Asl, la aplicacion del articulo 137 de la Decision
486 no tiene, en estricto, por finalidad la pro-
teccion del derecho de exclusiva que ostenta
el titular de la marca protegida en el extranjero
(de esto se ocupa la prohibicion del articulo 136
literal d)), sino se trata de evitar una conducta
desleal que afecta la transparencia del mercado
y el orden concurrencial, prategiendo, por ende,
intereses superiores, esto es, el mercado como
orden institucional en los actos de explotacion
indebida de lareputacién ajena y al consumidor
frente a los actos de confusion desleal.

La operatividad del Principio de Complemen-
tariedad Relativa al que hicimos referencia con
anterioridad se venia reflejado, por ejemplo, en
situaciones en las cuales no exista temor de que
la conducta del agente sea capaz de generaren
Peru un riesgo de confusion marcario (porque
no existe un uso a titulo de marca en Peru), pero
sin embargo, se verifique un uso ornamental,
decorativo o publicitario de la marca ajena
en territorio peruano. En estos supuestos, en
caso no se logre demostrar la notoriedad de la
marca defraudada en territorio peruano, hemos
visto que la disciplina de la competencia desleal
aporta el llicito de |a explotacion indebida de la
reputacion ajena prevista en el articulo 10 del
Decreto Legislativo 1044, que podria ser invoca-
da por remisién del articulo 137 de la Decision
486 para solicitar al INDECOPI la denegatoria
del registro, en la medida en que el agente se
haya valido del derecho de marca protegido en
otro pais para perpetrar, facilitar o consolidar
este tipo de acto de competencia desleal en
territorio peruano.

Evidentemente, para ello serd necesario que
la persona defraudada logre acreditar que
su marca protegida en el extranjero goza de
implantacion, reconocimiento y prestigio en
territorio peruano, Ingredientes sin los cuales no
seria procedente invocar la aplicacion articulo
10 del Decreto Legislativo 1044,

Asimismo, como hemos visto, la utilidad del
articulo 137 de la Decision 486 en torno a este
supuesto consistiria en poder obtener la dene-
gatoria del registro por parte del INDECOP| en
base al riesgo de confusion desleal previsto en
el articulo 9 del Decreto Legislativo 1044 pese a
no existir similitud o conexion competitiva en-
tre los praductos o servicios (flexibilizacion del
Principio de Especialidad). Como se sabe, la con-
fusion marcania depende de que exista similitud
o conexién competitiva entre los productos y
servicios. Para ello, se utilizan estrictos y clasicos
criterios, como son los de naturaleza, finalidad
y canales de comercializacion. En cambio, en
competencia desleal se utilizan criterios mas
flexibles para juzgar la confusidn desleal. Asi por
ejemplo, para medir la confusion desleal serfa
valido recurrir a criterios ulteriores, como son
los que indican una posibilidad de expansion
tecnolégica (por ejemplo, es usual que el que
haga automdviles mande también a producir
por encargo y bajo la marca propia cochecitos
de bebés) o una tendencia a la diversificacion
(por ejemplo, es usual que el fabricante de per-
fumes incursione en el negocio de la moda), Si
utilizaramos los criterios tipicos provenientes
del derecho de marcas, esos dos ejemplos que-
darian fuera del analisis del riesgo de confusion,

Por otro lado, pueden existir una constelacion
de casos en los que ni siquiera sea posible
que el perjudicado logre invocar con éxito
la comision de actos de confusion desleal ni
tampoco los actos de explotacién indebida
de |la reputacion ajena, debido a la ausencia
de un requisito basico y fundamental para que
operen tales ilicitos: la ausencia de implanta-
cién, reconocimiento o prestigio de la marca
defraudada en territorio peruano.

Como ejemplos adicionales de mala fe por
abuso de confianza, resultan de especial im-
portancia también los sigulentes supuestos
de mala fe sancionados por la jurisprudencia
espafola: El trabajador que registra la marca
meramente usada de la empresa donde presta

41, Citados por LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid: Editorial Civitas, 2002, p. 133,

La mala fe como cavsal de irregistrabilidad marcaria en la practica legal peruana

DE ALTOR

AUTORES NACIONALES

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS |34

2N

PROPIEDAD

INIELELN T UAL



Hevista editada por alumnos de la Facultad de Darecho de 1a Universidad de Lima

ADVOCATUS |34

202

sus servicios; El antiguo trabajador que consti-
tuye una socledad que emplea el signo o una
derivacion del mismo (Sentencia del Tribunal
Supremo Espanol de 14 de febrero de 2000;
Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia 1237
EUROSALQUI); El administrador que registra
la marca en perjuicio de la sociedad en la que
desempena sus servicios; el socio que inscribe la
marca bajo la que opera la sociedad (en el caso
de sociedades compuestas por familiares SAP
Valencia 21-1X-1998, AC 1702); el condomino
sobre una marca frente al intento de registro
hecho por un comunero (otro condoming) a
espaldas de los demas cotitulares (SAP Asturias
31-VII-2000, caso “Confiteria Gersan®),

En estos casos, puede ocurrir también que la
marca defraudada no haya sido aun inscrita o que
no haya similitud o conexion competitiva entre
los productos o servicios™. Sin embargo, como
quiera que en este supuesto la mala fe reside en
el quebranto del deber de honestidad que debe
presidir las relaciones personales y profesionales,
el fundamento de deslealtad termina siendo pre-
cisamente el abuso de confianza, el cual tambien
constituye uno de los supuestos de mala fe que,
por remision del articulo 137 de la Decision 486,
provienen de la cldusula general del articulo 6
del Decreto Legislativo 1044,

6. Mala fe por actos de denigracion.

Dentro de fa tipificacion contenida en el articulo
11 del Decreto Legislativo 1044 {que se debe
concordar con el articulo 259 inciso b) de la De-
cision 486), se incluyen los actos de denigracion,
entendidos genéricamente como conductas
innecesariamente lesivas del crédito, reputacion
o renombre de otro agente economico.

Desde que el acto de denigracién se puede
manifestar a través de la realizacion o difusion
de aseveraciones que pueden estar orientadas
a menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el
prestigio o la reputacion de otro agente econd-
mico, se comprende claramente que los actos
de denigracién puedan vincularse facilmente
con la propiedad industrial (concretamente con
el derecho de marcas), en tanto que los signos
distintivos sirven, no sélo, para indicar el origen
o procedencia empresarial, sino también para
condensar ciertos valores (crédito, reputacién)
ligados al concreto origen o prestacion.

De esta manera, el juicio de deslealtad para los
actos de denigracion vendra determinado por el
perjuicio que puede sufrir una persona a través
del menoscabo injustificado del crédito (riesgo
de envilecimiento) que proyectan sus signos
distintivos en el mercado. Esta cuestion es cada
dia mas frecuente debido al auge y expansion
de la publicidad.

En suma, en caso se verifique que la solicitud
de registro fue presentada con la finalidad
objetiva de perpetrar, facilitar o consolidar
una conducta encaminada a menoscabar
injustificadamente el crédito o reputacion de
otra persona en el mercado, qué duda cabe
que puede recurrirse a la causal de mala fe del
articulo 137 de la Decision 486 para buscar que
sea denegada®.

7. Mala fe por actos de comparacién
indebidos.

Los actos de comparacion se encuentran regu-
lados en el articulo 12 del Decreto Legislativo
1044,

42. Como suceddio por ejemplo en el caso de ls marca COSTA VALLE LO MEJOR DEL VALLE ..! resuelto con acierto por
la Comisitn de Signos Distintivos del INDECOP! mediante Resolucion N* 548-2015/CSD-INDECOP! de fecha 25 de
marzo de 2015, recaida en ¢l expedients N* 586360-2014, en donde a pesar que el opositor no logrd acreditar la
vincudacion entre los productos de las dlases 22 y 30 de la Clasificacion Intemacional, resuftd que el solicitante
habéa sido un ex-socio del opositer y, por 13l razon, la Comision declaro fundada 1a oposicidn sobee la base del

articulo 137 de la Decision 486,

43, Podriamos colocar como ejemplos 1os casos en que hayan sido solicitadas a registro la marca TIMAME con la letra
"M caracteristica de MOVISTAR o el caso de & marca NOESCAFE en colores y grafia similar a la marca NESCAFE y
que tales marcas hayan sido objeto de campanas publicitarias de desprestigio

Juan Pabdlo Schiantarell)



Los actos de comparacién constituyen una he-
rramienta eficaz para asegurar la afluenciaen el
mercado de informacion atil que redunda en la
transparencia de éste. Se ha destacado que la
informacion util que puede transmitirse a través
de los actos de comparacion justifica la interfe-
rencia en el dmbito de la actividad del tercero
que es aludido por la cenfrontacion publica.

En el contexto de la actividad publicitaria, la
doctrina comparada ha definido la publicidad
comparativa como aquella publicidad en la que
el anunciante compara su oferta con la de una
0 varlas personas, identificadas o inequivoca-
mente identificables, con el resultado directo o
indirecto de resaltar las ventajas de los propios
productos o servicios frente a los ajenos*. De
esta manera, son dos los aspectos que caracteri-
zan a la publicidad comparativa. Por un lado, hay
una referencia conjunta a la oferta propia del
anunciante asi como a la del tercero y, por otro,
la referencia debe tener como finalidad primor-
dial la de entablar una confrontacién publica
que produzca el efecto de resaltar las ventajas
de la oferta propia frente a |a del tercero,

Por su parte, los requisitos de licitud aplicables
a esta figura se encuentran recogidos en el pro-
pio texto del articulo 12 del Decreto Legislativo
1044, pero limitados a los actos de denigracion.
Al margen de estos requisitos de licitud gene-
rales aplicables a los actos de comparacion,
resulta muy ilustrativa la regulacion estable-
cida por la legislacion espanola, a través de la
cual se contemplan también ciertos requisitos
de licitud previos para que pueda considerarse
a esta actividad como licita. Estos requisitos

previos de licitud estarian orientados a exigir
que los actos de comparacian versen sobre ex-
tremos analogos, relevantes y comprobables.
Se trata de requisitos que constituyen el mi-
nimo necesario para asegurar que los efectos
positivos de la comparacién compensen sus
consecuencias negativas, lo que presupone el
aseguramiento de que la informacion gue se
proporciona al mercado a través de los actos
de comparacion sea efectivamente valiosa y
util para el consumidor.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si los
actos de comparacion pueden ser vinculados
también con elementos de la propiedad indus-
trial (marcas). Cansideramos que la respuesta
a esta pregunta debe contestarse afirmativa-
mente, desde que, como hemaos visto, uno de
los componentes que caracterizan a los actos
de comparacion es la referencia que hace el
agente a la oferta ajena. En efecto, dado que la
referencia a la oferta ajena puede estar referida
a la actividad, los productos, las prestaciones
o el establecimiento ajeno, no queda ninguna
duda que dicha referencia puede llevarse a
cabo también mediante el empleo de signos
distintivos ajenos, elementos particularmente
idoneos para identificar y distinguir estas rea-
lidades en el mercado.

Por ende, que duda cabe que en caso se cons-
tate que una solicitud de registro de marca
ha sido presentada para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de comparacion indebido,
puede recurrirse a la causal de mala fe prevista
en el articulo 137 de la Decision 486 para buscar
la denegatornia de la marca.

44, TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Camparative. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 41,
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