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EL PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD EN
LA JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA* **
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Ambiental, Director Nacional de Asuntos Juridicos en el Ministerio de Justicia y
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El presente trabajo tiene por objeto explicar de qué manera el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el
TJCA) ha reconocido, al absolver solicitudes de Interpretacion
Prejudicial de la Decisién 486 — Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, la aplicacién del principio de primacia de la realidad en
el analisis que deben efectuar las oficinas andinas de propiedad
industrial para conceder o denegar el registro como marca de un
signo distintivo escrito en un idioma distinto al castellano.

1. La Comunidad Andina, el derecho comunitario
andino y el TJCA

Para tener un contexto claro de la jurisprudencia que va a ser
analizada mas adelante resulta pertinente efectuar una breve
explicacién de lo que es la Comunidad Andina, las caracteristicas
del derecho comunitario andino y el rol que cumple el TJCA como
maximo intérprete de dicho derecho.

La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de
Cartagena de 1969, es una entidad supranacional® constituida por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert, que busca promover el desarrollo
equitativo y armoénico de dichos paises mediante la integraciéon y
cooperacion econémica y social, la integracién fisica, la
armonizacién gradual de politicas econémicas y sociales, la
liberalizacion del intercambio comercial, entre otras medidas, con el
objetivo de crear en forma gradual un mercado comun.

Al interior de la Comunidad Andina existen O6rganos e
instituciones que conforman el Sistema Andino de Integracién. El
maximo organo de este sistema es el Consejo Presidencial Andino,

1 Elizabeth Salmén Géarate sostiene que con las mejoras introducidas por los Protocolos de
Trujillo (del 10 de marzo de 1996, vigente desde el 3 de junio de 1996) y de Cochabamba
(del 28 de mayo de 1996, vigente desde el 25 de agosto de 1999), la Comunidad Andina
adquiere la condicién de organizacién supranacional, debido a las siguientes
caracteristicas:

a) Primacia del interés comtn por encima de los intereses individuales de los Estados
miembros.

b) Transferencia de competencias soberanas (de caracter legislativo, jurisdiccional y
ejecutivo) de los Estados miembros hacia la Comunidad Andina.

¢) Aplicabilidad inmediata de las normas andinas.
d) Efecto directo de las normas andinas.

e) Primacia del ordenamiento juridico andino (supranacional) sobre cualquier norma
interna de los Estados miembros.

f) La presencia de un dérgano que representa a los ciudadanos (nacionales) de los
Estados miembros: el Parlamento Andino.

g) La existencia de un o6rgano jurisdiccional encargado de la interpretacién y
cumplimiento del ordenamiento juridico andino: el TJCA.

SALMON GARATE, Elizabeth. Evolucién Institucional de la Comunidad Andina:
perspectivas y problemas. En: AAVV. Derecho Comunitario Andino. Fondo Editorial del
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Catélica del Peru,
Lima, 2003, pp. 36-39.
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conformado por los Jefes de Estado de los cuatro paises miembros,
que se reune una vez al afo para emitir politicas (directrices) que
orientan y evaliian el proceso de integracion.

Existen dos érganos legislativos, el Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores (en adelante, el CAMRE) y la Comisién, los
cuales expiden normas juridicas de efectos generales llamadas
“Decisiones.” Mientras que el CAMRE emite Decisiones sobre la
politica exterior de los paises miembros, el funcionamiento de
érganos comunitarios (v.g., el Estatuto del TJCA, el Reglamento de
la Secretaria General, etc.) y otras materias, la Comisién emite
Decisiones en materia de comercio e inversiones y otras necesarias
para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena (v.g., temas
aduaneros, doble tributacién, normalizacién, libre competencia,
dumping y subsidios, propiedad intelectual, etc.).

El 6rgano ejecutivo es la Secretaria General, que funciona de
manera permanente, velando Uinicamente por los intereses de la
subregién. Tiene su sede en la ciudad de Lima (Pert) y esta a cargo
de un Secretario General elegido por consenso por el CAMRE por un
periodo de cinco anos, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Este
érgano expresa sus normas y decisiones a través de Resoluciones.

El 6rgano jurisdiccional de la Comunidad Andina es el TJCA, el
cual estd integrado por cuatro magistrados, designados por cada
pais miembro por un periodo de seis afos, pudiendo ser reelegidos
por una sola vez. Este Tribunal también funciona de manera
permanente, estando su sede en la ciudad de Quito (Ecuador). El
TJCA es competente para conocer acciones de nulidad contra
Decisiones emitidas por el CAMRE y la Comision, las Resoluciones
de la Secretaria General y otras normas comunitarias; acciones de
incumplimiento (de las obligaciones establecidas en el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina) contra un Estado miembro;
recursos por omisién o inactividad contra el CAMRE, la Comisién y
la Secretaria General; solicitudes de Interpretacion Prejudicial
presentadas por los jueces nacionales cuando estos van a aplicar en
un proceso judicial una norma comunitaria andina; controversias
laborales que se susciten entre los érganos e instituciones del
Sistema Andino de Integracién y sus empleados; y la posibilidad de
ejercer funcién arbitral para dirimir mediante arbitraje
determinadas controversias.2

El articulo 1 del Tratado de Creacién del TJCA menciona que el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina esta conformado por
el Acuerdo de Cartagena y sus protocolos modificatorios, el Tratado
de Creacién del TJCA y sus protocolos modificatorios, la Decisiones
del CAMRE y de la Comisién, las Resoluciones de la Secretaria
General y los Convenios de Complementacién Industrial y otros que

2 Existen otros 6rganos e instituciones del Sistema Andino de Integracién que no resulta
pertinente mencionarlos en el presente trabajo.
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adopten los paises miembros entre si en el marco del proceso de
integracién andino.

El referido ordenamiento juridico es auténomo e independiente
de los ordenamientos juridicos de los paises miembros, tiene sus
propias fuentes de derecho, jerarquia entre dichas fuentes y sus
propios principios juridicos.? El Derecho Comunitario Andino tiene
las siguientes caracteristicas:

a) Aplicacion directa: las Decisiones y Resoluciones, una vez

b)

¢)

aprobadas y publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, entran en vigencia en los territorios de los paises
miembros, sin que sea necesario seguir un procedimiento o
tramite especial de aprobacion, recepcién o incorporacién de
tales normas en los ordenamientos juridicos nacionales.*
Dichas normas pueden establecer una vigencia posterior o
que su incorporacién al derecho interno requiera de un acto
expreso en el cual se indicara la fecha de su entrada en
vigencia.?®

Efecto directo: la norma comunitaria andina, una vez
vigente, es obligatoria para los paises miembros,® y los
ciudadanos de estos pueden exigir su cumplimiento ante las
autoridades administrativas y jurisdiccionales nacionales.
En tal sentido, si una norma andina reconoce un derecho a
favor de los ciudadanos de los paises miembros, ellos pueden
exigir ante las autoridades competentes el reconocimiento,
respeto y tutela del referido derecho.

Primacia: el ordenamiento juridico andino prevalece sobre
el ordenamiento juridico de los paises miembros. Ello implica
que en caso de conflicto entre una norma andina y una norma
nacional, prima la primera. Esto, por cierto, no significa que
la norma andina derogue la norma nacional, sino que esta
debe ser inaplicada dada la preeminencia de la norma
andina. Los paises miembros no pueden adoptar ni emplear
medida alguna que sea contraria a una norma andina o que
de algtin modo obstaculice su aplicacion.”

3 Al respecto, se sugiere revisar: NOVAK TALAVERA, Fabian. La Comunidad Andina y
su Ordenamiento Juridico. En: AAVV. Derecho Comunitario Andino. Fondo Editorial del
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Catélica del Per,
Lima, 2003, pp. 57-79; y QUINDIMIL LOPEZ, Jorge Antonio. Instituciones y Derecho de
la Comunidad Andina. Editorial Tirant lo Blanch — Instituto Universitario de Estudios
Europeos Salvador de Madariaga (Universidade da Coruinia), Valencia, 2006, pp. 173-

322.

4 NOVAK TALAVERA, Fabidn. Op. Cit., p. 68.
5 Articulo 3 del Tratado de Creacién del TJCA.
6 Articulo 2 del Tratado de Creacién del TJCA.
7 Articulo 4 del Tratado de Creacion del TJCA.
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Con relacion a la tutela del ordenamiento juridico andino, le
corresponde al TJCA, como intérprete maximo de dicho derecho,
asegurar su aplicacién uniforme en los cuatros paises que
conforman la Comunidad Andina. Para cumplir esta tarea, el
articulo 32 del Tratado de Creaciéon del TJCA establece que
corresponde a esta corte internacional interpretar por via
prejudicial las normas que conforman el referido ordenamiento.

2. La Interpretacion Prejudicial a cargo del TJCA

La Interpretaciéon Prejudicial (en adelante, la IP) es el
mecanismo procesal de colaboracién mediante el cual el TJCA
asegura la interpretacién y aplicacién uniforme del ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina.

La operatividad de la IP es basicamente la siguiente. Si el juez
nacional que va a resolver una controversia en la que se va a aplicar
una norma andina es la Gnica o Ultima instancia, tiene la obligacién
de suspender el proceso y solicitar al TJCA que interprete dicha
norma. Una vez que recibe la IP del TJCA, dicha autoridad puede
expedir la sentencia correspondiente. En cambio, si la autoridad
jurisdiccional nacional que va a resolver la controversia no es la
Unica o ultima instancia; es decir, que su decision puede ser
impugnada ante una instancia superior, la IP no es obligatoria, sino
facultativa, por lo que puede emitir sentencia sin recibir la IP del
TJCA.

El1 TJCA ha interpretado® que “juez nacional” significa cualquier
autoridad nacional creada por ley con caracter permanente que, con
autonomia, independencia e imparcialidad va a resolver una
controversia entre dos partes en la que se va aplicar una norma
andina, respetando el debido proceso y motivando adecuadamente
su decisién, la cual es obligatoria para dichas partes. En tal sentido,
ha concluido que jueces nacionales no son solo los jueces del Poder
Judicial de los paises miembros, sino también las autoridades
administrativas nacionales que cumplen tales requisitos. Asi, ha
reconocido como jueces nacionales que pueden solicitar la IP a las
oficinas andinas de propiedad industrial que resuelven
controversias entre dos partes, como es el conflicto existente entre
la empresa que solicita registrar un signo distintivo como marca y
la empresa que se opone a dicha solicitud porque considera que dicho
signo es idéntico o similar a su marca previamente registrada.

8 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de
2014, 105-1P-2014 de fecha 28 de noviembre de 2014 y 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto
de 2015.
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E1 TJCA ha reconocido a través de reiterada jurisprudencia® que
las oficinas de marcas y patentes del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protecciéon de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) del Pert, la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) de Colombia y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(Senapi) de Bolivia pueden solicitar IP en su condicion de jueces
nacionales. El TJCA aun no ha tenido oportunidad de pronunciarse
respecto del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)
del Ecuador.

Es importante precisar que mediante la IP, el TJCA no resuelve
la controversia existente ante el juez nacional, como tampoco califica
los hechos materia del proceso interno, ni interpreta el contenido y
alcances del derecho nacional. El TJCA interpreta la norma
comunitaria en forma objetiva, precisando el contenido y alcances
de la norma andina, lo que implica identificar, y dotar de contenido,
a las figuras e instituciones juridicas contenidas en las normas
andinas.

La IP no es una prueba, como tampoco un informe de expertos,
ni una opinién juridica doctrinal. No es la simple absolucién a un
cuestionamiento. Es un incidente procesal de caracter no
contencioso.0

3. La Decisién 486, que aprueba el Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina

La regulacién de la propiedad intelectual en la Comunidad
Andina se inicia con la Decisién 85 del 5 de junio de 1974 que
aprueba el Reglamento para la Aplicacién de las Normas sobre
Propiedad Industrial. Esta norma fue sustituida por la Decisién 311
del 8 de noviembre de 1991 que aprobd el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, y que tuvo una corta duracién — menos de
tres meses — pues el 6 de febrero de 1992 fue reemplazada por la
Decisién 313 que tenia el mismo nombre de Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial. Al afio siguiente, el 21 de octubre de 1993, se
aprobod la Decision 344 con el mismo nombre de Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial. Esta norma fue finalmente
reemplazada por la Decisién 486 del 14 de setiembre de 2000,
actualmente en vigor — con mas de 16 afios de vigencia — y que
lleva el mismo nombre que el de sus tres predecesoras.

La Decisién 486 de la Comisién abarca todos los temas de
propiedad industrial: patentes de invencién, modelos de utilidad,
esquemas de trazado de circuitos integrados, disefios industriales,

9 Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 170-1P-2013 de fecha 8 de octubre de 2013,
16-1P-2014 de fecha 18 de junio de 2014, 40-IP-2014 de fecha 18 de junio de 2014, 121-
IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014 y 156-IP-2011 de fecha 18 de abril de 2014.

10 Nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de IP por los érganos judiciales
nacionales, aprobada por Acuerdo del TJCA del 3 de agosto de 2001.
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marcas, marcas colectivas, marcas de certificaciéon, lemas
comerciales, nombres comerciales (incluyendo los rétulos o ensefas
comerciales), indicaciones geograficas (denominaciones de origen e
indicaciones de procedencia), signos distintivos notoriamente
conocidos, de las acciones por infraccion de derechos, secretos
empresariales y actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial.

4. El principio de primacia de la realidad

El principio de primacia de la realidad es entendido de diferentes
formas dependiendo de la disciplina juridica en la que se aplica.

En el derecho laboral, dicho principio significa que de haber
discrepancia entre lo que ocurre en la realidad y lo que consta en los
documentos (v.g. contratos), el juez laboral debe preferir lo
primero.'! Asi, privilegiando el fondo sobre la forma, el juez
preferira los hechos de la realidad para determinar en una
controversia en particular si existe o no una relacién laboral, mas
alla de lo que digan (formalmente) los documentos.

En el derecho tributario, la aplicacién del referido principio
implica que para determinar la verdadera naturaleza del hecho
imponible, la autoridad tributaria debe tomar en consideracién los
actos, situaciones y relaciones economicas que efectivamente
realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios.2 Dicho en
otros términos, las formas juridicas adoptadas por los
contribuyentes no obligan al intérprete (la autoridad tributaria),
quien debera atribuir a las situaciones y actos ocurridos una
significacién acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria se
entienda que el tributo fue establecido atendiendo a la realidad y no
a la forma juridica.!?

11 El Tribunal Constitucional peruano ha sefialado que el principio de primacia de la
realidad “ .. significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la prdctica y lo
que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede
en el terreno de los hechos . ..”. En: Fundamento 3 de la Sentencia de fecha 28 de enero
de 2003, recaida en el Expediente N° 1944-2002-AA/TC.

12 Cddigo Tributario (peruano),,aprobado por Decreto Legislativo 816, vigente desde el 22
de abril de 1996, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 133-
2013-EF, publicado el 22 de junio de 2013.

TITULO PRELIMINAR.-

(.)
NORMA XVI: CALIFICACION, ELUSION DE NORMAS TRIBUTARIAS Y
SIMULACION

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomard
en cuenta los actos, situaciones y relaciones econdémicas que efectivamente
realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios.

..)
13 Modelo de Cédigo Tributario de 1997 del Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT).-
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En el derecho de la competencia y el de protecciéon al consumidor
también se ha introducido la aplicacion del principio de primacia de
la realidad, en el sentido de que la autoridad administrativa debe
determinar la verdadera naturaleza de las conductas investigadas
(conductas anticompetitivas, actos de competencia desleal o
violaciones a los derechos del consumidor), atendiendo a las
situaciones y relaciones econémicas que se pretendan, desarrollen o
establezcan en la realidad. En tal sentido, la forma de los actos
juridicos utilizados por los contratantes no enerva el analisis que la
autoridad efectiie sobre la verdadera naturaleza de las conductas
subyacentes a dichos actos.4

Art. 7 Forma juridica de los actos (. . .)

Las formas juridicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete,
quien deberd atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significacién acorde
con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el tributo fue establecido
atendiendo a la realidad y no a la forma juridica.

Cuando las formas juridicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de
los hechos gravados y ello se traduzca en una disminucion de la cuantia de las
obligaciones, la ley tributaria se aplicard prescindiendo de tales formas.

14 Decreto Legislativo N° 1034 — Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas (del
Pert), publicado el 25 de junio del 2008.-

Articulo 5.- Primacia de la realidad.-

En la aplicacion de esta Ley, la autoridad administrativa determinard la
verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las situaciones
y relaciones econémicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad.
La forma de los actos juridicos utilizados por los contratantes no enerva el andlisis
que la autoridad efectiie sobre la verdadera naturaleza de las conductas
subyacentes a dichos actos.

Decreto Legislativo N° 1044 — Ley de Represién de la Competencia Desleal (del Peru),
publicado el 26 de junio del 2008.-

Articulo 5.- Primacia de la realidad.-

La autoridad administrativa determinard la verdadera naturaleza de las
conductas investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones econémicas que
se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los actos
juridicos utilizados por los contratantes no enerva el andlisis que la autoridad
efectiie sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos
actos.

Ley 29571, Cédigo de Proteccién y Defensa del Consumidor (del Perd), publicado el 2 de
setiembre del 2010.-

Titulo Preliminar.-

(..)
Articulo V.- Principios

El presente Cédigo se sujeta a los siguientes principios:

(.)

8. Principio de Primacia de la Realidad.- En la determinacion de la
verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y
relaciones econémicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.
La forma de los actos juridicos utilizados en la relacién de consumo no enerva
el andlisis que la autoridad efectiie sobre los verdaderos propdsitos de la
conducta que subyacen al acto juridico que la expresa.
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Pese a que existe una ligera modulacién del principio de
primacia de la realidad segun la disciplina juridica que lo acoja,
existe un denominador comuin que consiste en que el juzgador, ya se
trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un
conflicto entre la realidad de los hechos y la ficcién contenida en
documentos o actos juridicos, debe preferir lo que ocurre en la
realidad, debe preferir la verdad real a la ficcién juridica que puede
estar contenida en un contrato u otro tipo de acto juridico.

5. La fuerza distintiva de los signos en funcion
de la apreciacion real del consumidor

El literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 establece que no
pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afecta indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacién.15

E1TJCA, via IP de la norma antes mencionada, ha explicado que
los signos no son distintivos cuando pueden generar riesgo de
confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacién en el publico
consumidor, ¢ tal como se explica a continuacion:

a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto.
El primero, el riesgo de confusién directo, que ocurre cuando
el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado
cree que esta adquiriendo otro. Y el segundo, el riesgo de
confusiéon indirecto, que ocurre cuando el consumidor
atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los
hechos, un origen empresarial diferente al que realmente
posee.

b) El riesgo de asociacién, que consiste en la posibilidad de
que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto
y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que
el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relacién o vinculacién econémica.

15 Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.-

Articulo 136.- No podrdn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusién o de asociacion,
16 Ver Interpretacion Prejudicial N° 252-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016.
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Conforme a la jurisprudencia del TJCA, para verificar si entre
los signos en conflicto (el que pretende ser registrado y el que
sustenta la oposiciéon) puede haber riesgo de confusién (directo o
indirecto) o riesgo de asociacion, lo determinante es ponerse en el
lugar los consumidores, y verificar si estos, los consumidores reales
que adquieren los productos o servicios que identifican a los signos
en conflicto, podrian o no confundirse utilizando sus sentidos de la
vista y el oido y su razonamiento. Si los consumidores se
confundirian, la solicitud de registro seria rechazada.

Es asi que el TJCA, para determinar si podria existir riesgo de
confusién entre los signos en conflicto, utiliza los siguientes
criterios!” que no son otra cosa que lo que los consumidores ven,
escuchan y entienden:

a) El elemento fonético, que se refiere a la semejanza de los
sonidos de los signos en conflicto.

b) El elemento ortografico, que trata de la semejanza de las
letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de
como estan escritos.

¢) Elelemento conceptual o ideoldgico, que es la idea o concepto
que evocan los signos; es decir, el significado del término o
términos que conforman los signos.

d) El elemento grafico o figurativo, que se refiere a la semejanza
de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando
en cuenta los trazos del dibujo, el disefio de la figura, sus
colores, o el concepto que estos evocan.

En sus IP, el TJCA ha establecido reglas especificas, que no
viene al caso explicar, para el cotejo o comparacién entre marcas
denominativas (escritas), entre marcas graficas (figurativas), entre
marcas mixtas (que son denominativas y graficas al mismo tiempo)
y entre las diferentes combinaciones que se pueden hacer con las
tres anteriores: la comparacion entre una marca denominativa y
una marca grafica, entre una denominativa y una mixta, entre una
grafica y una mixta.

Ahora bien, lo relevante para la comparacién entre las marcas
no es lo que los empresarios podrian establecer en sus estatutos,
contratos, acuerdos o correspondencia, sino lo que realmente
aprecian y entienden los consumidores. Dicho en otros términos,
para verificar si puede haber riesgo de confusion entre dos signos lo
determinante es la realidad del publico consumidor que adquiere o
va adquirir los bienes o servicios que se identifican o pretenden ser
identificados con los signos en conflicto.

17 Ibidem.
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6. Los acuerdos de coexistencia de marcas

Los acuerdos de coexistencia de marca son aquellos convenios
que acostumbran celebrar sus titulares, como instrumentos de
caracter netamente privado, con el objeto de permitir la
comercializacién de productos o servicios de empresas que tienen el
registro de una marca igual o similar, y en los que las partes
contratantes deben adoptar las estipulaciones necesarias para
evitar la confusién entre los productos o servicios de las referidas
empresas.!8

El articulo 159 de la Decisién 486 regula la figura de los acuerdos
de coexistencia de marcas conforme se aprecia a continuacion:

Articulo 159.- Cuando en la Subregion existan registros
sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares
diferentes, para distinguir los mismos productos o seruvicios,
se prohibe la comercializacion de las mercancias o servicios
identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pais
Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban
acuerdos que permitan dicha comercializacion.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberdn
adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusion
del publico respecto del origen de las mercancias o servicios
de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificacion del
origen de los productos o servicios en cuestion con caracteres
destacados y proporcionales a los mismos para la debida
informacion al ptublico consumidor. Esos acuerdos deberdn
inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar
las normas sobre prdcticas comerciales y promocién de la
competencia.

(.-

Sobre el particular, el TJCA ha sefialado que los acuerdos de
coexistencia de marcas son instrumentos utilizados por los
empresarios que compiten en el mercado para determinar que
ciertas marcas idénticas o semejantes entre si pueden cumplir su
funcién (distintiva) sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus
titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto
entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan
eficacia y aceptacién por parte de las oficinas nacionales
competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores,
respecto de los cuales deberan eliminar el riesgo de confusién
derivado de la identidad o semejanza.?

18 LEON Y LEON DURAN, Gustavo Arturo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Andlisis y comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Editorial Thomson Reuters, Lima, 2015,
p. 391.

19 Interpretacién Prejudicial N° 318-1P-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015.
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Si bien de acuerdo a lo prescrito en el segundo parrafo del
articulo 159 de la Decision 486 las partes deben adoptar en el
acuerdo de coexistencia de marcas las estipulaciones contractuales
necesarias para evitar la confusién del publico consumidor respecto
del origen de las mercancias o servicios de que se trate, el TJCA ha
establecido en su jurisprudencia que mas alla de lo que estipulen las
partes en el referido acuerdo, la autoridad de propiedad industrial
debe asegurarse que las marcas materia del acuerdo no son
confundibles para los consumidores, cuyo interés, en tanto publico,
es superior al interés privados de las partes que suscriben dicho
acuerdo.

El TJCA ha explicado que “la suscripcién de acuerdos privados
no constituye un presupuesto automatico para que se admita la
coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o
judicial debera en todo momento salvaguardar el interés general
evitando que el consumidor se vea inducido a error.”20

De alguna forma, el TJCA ha reconocido que mas alla de lo que
diga el acuerdo de coexistencia, la autoridad de propiedad industrial
debe atender la realidad de los hechos; es decir, verificar si las
marcas materia del acuerdo son o no confundibles para los
consumidores. Si bien no se dice expresamente, es una forma de
aplicar el principio de primacia de la realidad.

7. Los signos descriptivos y genéricos

Los literales e) y f) del articulo 135 de la Decision 486 tratan lo
referido a los signos descriptivos y genéricos conforme se aprecia a
continuacién.

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos
que:

(..)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrdfica,
la época de produccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea
el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que
se trate;

(.-

20 Tbidem.
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No es posible aceptar como marca registrable un signo que
consiste exclusivamente en el nombre genérico o técnico (literal f del
articulo 135) del producto o servicio, como tampoco signos que
consistan exclusivamente, o se hubieran convertido, en una
designacion comun o usual del producto o servicio en el lenguaje
corriente o en la usanza del pais. En ambos supuestos estariamos
ante una denominacién usual o genérica del propio producto o
servicio carente por si solo de distintividad. Su registro no es posible
porque se estaria afectando la competencia al reservar a un tnico
competidor en exclusividad un término genérico que describe el
producto o servicio, en detrimento de los demas competidores que
participan en el mercado.2!

Asi, por ejemplo, no podria registrarse el término “chocolate”
para distinguir chocolates, o la palabra “fruta” para distinguir
manzanas.

Por otro lado, si la calidad, caracteristicas o informacién
brindada (literal-e del articulo 135) por el signo resulta tan comuin
al producto o servicio, este no cumpliria una funcién distintiva y
tampoco seria dable que un tGnico competidor pretenda exclusividad
respecto de una caracteristica o calidad esencial de un determinado
producto o servicio en perjuicio de los demas competidores que
participan en el mercado. En consecuencia, no se podra registrar
como marca aquel signo que sea exclusivamente descriptivo; esto es,
que explique, defina o represente las cualidades, caracteristicas o
circunstancias del producto o servicio a distinguir.?2

A modo de ejemplo, no podria registrarse como marca
denominativa “transporte aéreo” para distinguir aerolineas, o “1 kg”
para distinguir arroz vendido en bolsas de 1 kg.

8. Los signos distintivos denominativos escritos
en un idioma distinto al castellano

Como se ha explicado en la seccién anterior, los signos
descriptivos y genéricos no pueden registrarse como marca por
carecer de fuerza distintiva, claro esta si es que estan escritos en
castellano, que es el idioma oficial de los cuatros paises que
conforman la Comunidad Andina, asi como el idioma mayormente
hablado por los ciudadanos de dichos paises.

Pero qué sucede si el signo esta escrito en un idioma distinto al
castellano? ;jPodria inscribirse el signo denominativo “coklat”23 para

21 LEON Y LEON DURAN, Gustavo Arturo. Op. Cit., p. 170.
22 Tbidem, pp. 155-156.

23 Significa “chocolate” en indonesio. Ver: Glosbe. Diccionario espafiol-indonesio. Consulta:
8 de marzo de 2017.

https://glosbe.com/es/id/chocolate
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distinguir chocolates en Bolivia, o “kursi”’24 para distinguir sillas en
Ecuador, o “kope”2> para distinguir granos de café en Peru?

Sobre palabras en idioma extranjero, el TJCA ha senalado lo

siguiente:

... Los signos formados por una o mds palabras en idioma
extranjero que no sean parte del conocimiento comun son
considerados signos de fantasia y, en consecuencia, es
procedente su registro como marcas . . .

Por el contrario, si el significado conceptual de las
palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento
de la mayoria del piiblico consumidor o usuario y, si ademds,
se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o
de uso comun en relacion con los productos o servicios que se
pretende identificar, dichos signos no serdan registrables . . .

. Es importante tener presente que el derecho de la
propiedad industrial toma en consideracion lo que realmente
ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta
disciplina juridica el llamado principio de primacia de la
realidad. En este sentido, tratandose de palabras en un
idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe
examinar si los consumidores medios destinatarios del
producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo
solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales
consumidores entienden perfectamente el significado de tales
palabras, el tratamiento serd similar al que se da al idioma
castellano.?6

(Resaltado agregado)
Como puede apreciarse, el TJCA ha establecido que si el

consumidor medio?” destinatario del producto o servicio de que se
trate conoce el significado de la palabra escrita en un idioma distinto
al castellano, el tratamiento sera similar al que se da al idioma
castellano.

24

25

26

Significa “silla” en somali. Ver: Glosbe. Diccionario espafiol-somali. Consulta: 8 de marzo
del 2017. https://glosbe.com/es/so/silla.

Significa “café” en hawaiano. Ver: Hale Kuamo‘o Hawaiian Language Center & Native
Hawaiian Library. Ulukau Hawaiian Electronic Library. Consulta: 08 de marzo del
2017. http://www.wehewehe.org/gsdl2.85/cgi-bin/hdict?e=q-11000-00---off-Ohdict--00-1---
-0-10-0---0---0direct-10-ED--4------- 0-1lpm--11-en-Zz-1---Zz-1-home-coffee--00-3-1-00-0--
4----0-0-11-00-0utfZz-8-00&a=d&d=D23365#.

Interpretacion Prejudicial N° 434-1P-2016 de fecha 13 de octubre de 2016.

El TJCA ha definido al consumidor medio (diferenciandolo del consumidor selectivo)
como aquel que tiene un conocimiento y percepcién corrientes, como aquel que no efecttia
un examen ni muy riguroso ni muy negligente del producto o servicio que piensa
adquirir; es decir, al consumidor comtn y corriente de determinada clase de productos o
servicios. Al respecto, ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 305-1P-2014 de fecha
24 de marzo de 2015 y 611-IP-2015 de fecha 6 de julio de 2016.
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En tal sentido, si la oficina de marcas del Ecuador verifica que
el consumidor medio ecuatoriano no conoce el significado del
término “kursi” en somali, dicho término no resultara genérico, sino
de fantasia, y por tanto apto para distinguir sillas. En el mismo
sentido, si la oficina de marcas de Peru verifica que el consumidor
medio peruano ignora el significado de la palabra “kope” en
hawaiano, este término no sera considerado como genérico, sino
como de fantasia, y en consecuencia idoneo para distinguir granos
de café.

Por otro lado, el TJCA mencion6 de modo expreso que el derecho
de la propiedad industrial toma en consideracién lo que realmente
ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina
juridica el llamado principio de primacia de la realidad.

El alcance que se da al principio de primacia de la realidad en el
derecho de propiedad industrial tiene sus caracteristicas y
particularidades que lo diferencian de la aplicacién de dicho
principio en otras disciplinas juridicas (el derecho laboral, el derecho
tributario, el derecho de la competencia y el derecho del
consumidor). En el caso del derecho de propiedad industrial, dicho
principio guia a las oficinas andinas de marcas y patentes para que
en el analisis de registrabilidad y confundibilidad entre signos
distintivos privilegien lo que realmente ocurre en el mercado, en el
sentido de que el riesgo de confusién o de asociacién, asi como lo que
califica como término genérico o descriptivo, depende de la realidad
del publico consumidor (bajo el estandar del consumidor medio)
destinatario de los productos o servicios identificados con tales
signos.

8.1 (Y si el idioma distinto al castellano es
un idioma oficial en algun pais miembro
de la Comunidad Andina?

Sobre el particular, en la Interpretacion Prejudicial N° 533-1P-
2015 de fecha 26 de agosto del 2016, el TJCA explicé como debe
realizarse el analisis en los casos en que el signo distintivo materia
de solicitud de registro esta escrito en un idioma nativo como el
quechua, el cual es idioma oficial en los cuatro paises que conforman
la Comunidad Andina, tal como se aprecia a continuacion:

... Para el andlisis de marcas denominativas que contengan
palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de
pueblos indigenas, aborigenes o ancestrales, como es el caso
del quechua, la autoridad nacional competente en materia de
propiedad intelectual debe realizar su andlisis teniendo en
consideracion aspectos de cardcter formal — derivados de la
aplicacion del ordenamiento juridico nacional — como una
aproximacion desde el punto de vista material o real, en
atencion a la naturaleza del derecho marcario.
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En cuanto al aspecto formal, resulta pertinente sefialar que
en el Estado Plurinacional de Bolivia ..., la Republica de
Ecuador ... y la Republica del Pertu ..., el castellano y
determinadas lenguas de pueblos indigenas, aborigenes o
ancestrales, como es el caso del quechua, constituyen idiomas
oficiales. En el caso de la Repuiblica de Colombia . . ., también
se reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los
Srupos étnicos, en sus respectivos territorios. Asi, aunque la
Constitucion colombiana no la reconoce explicitamente como
idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua si
es una lengua indigena utilizada en los departamentos de
Narino, Cauca y Putumayo . . .

... Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas
conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua
indigena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial,
el analisis deberd tener en consideracion el conocimiento que
tengan los consumidores respecto del significado de tales
palabras.

(..)

... Tratandose de signos distintivos conformados por una o
mdads palabras escritas en idioma quechua u otra lengua
indigena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial,
si los consumidores destinatarios de los productos o servicios
identificados con tales signos conocen el significado de las
referidas palabras, el andlisis de registrabilidad tomard en
consideracion los elementos conceptual (o ideoldgico),
fonético, ortogrdfico y, de ser el caso, grdfico (o figurativo),
conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el
cotejo de marcas.

En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos
o servicios identificados con tales signos no conocen el
significado de las referidas palabras, el andlisis de
registrabilidad tomard en consideracion los elementos
fonético, ortogrdfico y, de ser el caso, grdfico (o figurativo),
conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el
cotejo de marcas.

... Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas,
técnicas o de uso comun en idioma quechua u otra lengua
indigena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial
no serdn registrables si los consumidores destinatarios de los
respectivos productos o servicios conocen el significado de
tales denominaciones o expresiones, conforme a las reglas
establecidas por este Tribunal para el andlisis de los signos
descriptivos, genéricos, técnicos o de uso comun.

Como puede apreciarse del texto citado, el aspecto conceptual o
ideolégico, referido al significado del signo distintivo, solo sera
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tomado en cuenta en el analisis de registrabilidad si los
consumidores conocen el significado de la palabra o palabras
escritas en la lengua indigena, aborigen o ancestral distinta al
castellano. Si los consumidores, por el contrario, no conocen el
significado de tales palabras, los inicos elementos a tener en cuenta
para el analisis de registrabilidad seran el fonético, el ortografico y,
de ser el caso, el grafico (o figurativo).

Es posible inferir de la IP antes citada la aplicacién del principio
de primacia de la realidad. En efecto, el TJCA sostuvo que si bien
desde un punto de vista formal el quechua y otras lenguas nativas
son idiomas oficiales en los paises miembros de la Comunidad
Andina, ello no supone asumir que son conocidas por la mayoria de
sus habitantes. Es por esta razon que el referido Tribunal sefiala
que, desde el aspecto material o real; es decir, el que atiende la
realidad de los hechos, en el caso de marcas conformadas por
palabras escritas en quechua u otra lengua indigena, aborigen o
ancestral calificada como 1dioma oficial, el andlisis debera tener en
consideracion el conocimiento real que tengan los consumidores
respecto del significado de tales palabras.

Evidentemente, esto supone que la oficina nacional de marcas
debera verificar si el producto o servicio — que pretende ser
identificado con el signo escrito en idioma quechua — va a ser
comercializado o no en una zona geografica donde la poblacién habla
el idioma quechua. Si la respuesta es afirmativa, en el sentido de
que el consumidor medio destinatario del mencionado producto o
servicio conoce el idioma quechua, la autoridad de propiedad
industrial no podra registrar términos descriptivo o genéricos
escritos en quechua.

8.2 {Como determinar si el publico consumidor
conoce una palabra en idioma extranjero?

Para verificar si el significado de una palabra en idioma
extranjero es conocido o no por el publico consumidor destinatario
del producto o servicio identificado con dicha palabra, el TJCA ha
explicado — en la Interpretacion Prejudicial N° 252-TP-2016 de
fecha 13 de octubre del 2016 — que la autoridad nacional
competente tendra en consideracién, entre otros criterios, los
siguientes:

La proximidad (fonética y semdntica) del idioma
extranjero con el castellano. Hay idiomas que contienen
palabras que pueden ser entendidas por cualquier
consumidor de habla castellana. Asi, por ejemplo, los
términos portugueses rdadio’, ‘dgua’ o familia’ pueden ser
comprendidos por un consumidor medio de habla castellana,
pues significan lo mismo que en el castellano y su redaccion
es prdcticamente la misma (diferencia minima en la tilde).
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Otro caso son las palabras con una redaccion un poco
diferente, pero respecto de las cuales es sencillo comprender
su significado dependiendo del contexto en el que se aprecien,
como las palabras italianas ‘amore’ o ‘ristorante’. Distinto es
el caso de idiomas con menos proximidad, como el alemdn o
sueco, o idiomas aun mds distantes, como el chino . . ., ruso,
arabe o japonés.

El grado o intensidad de la ensenianza del idioma
extranjero en el pais miembro. Asi, resulta pertinente
averiguar si la ensenanza de un determinado idioma
extranjero forma parte o no de la curricula de la ensefianza
escolar, tanto publica como privada. De ser afirmativo, habrd
que determinar, como criterio especifico, si la palabra en
idioma extranjero puede ser comprendida por la generalidad
del publico consumidor que cuenta con un conocimiento a
nivel bdsico de dicho idioma, o si para su comprension es
necesario contar con estudios a nivel avanzado.

... La clase de publico consumidor que es destinatario del
producto o servicio identificado con el signo denominativo
escrito en ese idioma. Asi, por ejemplo, si se determinase que
la ensefianza del idioma inglés forma parte de la curricula de
los colegios publicos y privados, y que la palabra en inglés que
identifica al signo distintivo es comprensible con estudios de
nivel basico de ese idioma, lo tercero que debe determinarse
es si el publico consumidor es de aquél que tendria esos
conocimientos a nivel bdsico.

... El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el
comercio; es decir, si la palabra es utilizada por la
generalidad de empresas para describir una caracteristica
del producto o servicio, o es utilizada en la distribucion y
comercializacion de dicho producto o servicio, como es el caso
de la publicidad.

... El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en la
conformacion de otros signos distintivos.

... Eluso de la palabra en idioma extranjero en los distintos
medios de comunicacion masiva —ya sea a través de noticias,
reportajes periodisticos, columnas de opinion, programas de
radio o televisidon (series, novelas, etc.), entre otros—, asi como
su uso en las distintas redes sociales, lo cual puede provocar
que el publico usuario incorpore a su vocabulario términos en
idioma extranjero.

... Los extranjerismos que son de uso comun (coloquial) por
parte de la poblacion en general.

Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes
mencionados, la autoridad competente, si lo estima
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pertinente, podrd realizar encuestas con la finalidad de
determinar si una o determinadas palabras en idioma
extranjero es o son conocidas por el publico consumidor del
producto o servicio de que se trate.

Los criterios antes expuestos evidencian que en el derecho de
propiedad industrial, lo relevante es constatar lo que ocurre en la
realidad, constatar el real conocimiento que tienen los consumidores
sobre un idioma distinto al castellano, Asi, por ejemplo, términos en
inglés como “marketing,” “software,” “delivery,” “light,” etc., son
entendibles y de uso comun por los hispanohablantes, de modo que
resultan genéricos o descriptivos de los productos o servicios que
pretenden identificar.

Los criterios establecidos en la Interpretacién Prejudicial
N° 252-IP-2016 toman en consideracién la dindmica existente en las
sociedades actuales respecto del uso y conocimiento de idiomas
distintos al castellano. Ello obliga a las oficinas andinas de
propiedad industrial a tener una comprension cabal de lo que
realmente ocurre en el mercado, lo que implica conocer y entender
al publico consumidor destinatario de los productos o servicios
identificados con signos distintivos.

9. Conclusiones

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) es el
organo jurisdiccional de la Comunidad Andina, organizacién
supranacional que busca la integracién econdémica y social de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd. La Comunidad Andina cuenta
con un ordenamiento juridico auténomo al de los paises miembros,
caracterizado por tener sus propios principios (v.g., los principios de
aplicacién directa, efecto directo y primacia), jerarquia normativa y
fuentes del derecho.

Una de las funciones principales del TJCA es garantizar la
aplicacién e interpretacién uniforme del derecho comunitario
andino. La herramienta procesal que permite dicha tarea es la
Interpretacion Prejudicial (IP), mecanismo de colaboracién
mediante el cual el TJCA interpreta el sentido y alcances de una
disposicion del ordenamiento juridico andino que va a ser aplicada
por un juez nacional en una controversia. La IP es facultativa
cuando el juez nacional que va a resolver la controversia no es la
ultima instancia, y es obligatoria cuando dicho juez nacional es
Unica o dltima instancia.

Una norma del derecho comunitario andino es la Decisién 486
de la Comisiéon de la Comunidad Andina, que aprueba el Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina,
aprobado el 14 de setiembre de 2000, el cual regula todo lo referido
a patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, lemas
comerciales, nombres comerciales, indicaciones geograficas,
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secretos comerciales y actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial.

Por el principio de primacia de la realidad, entre un conflicto
entre la realidad de los hechos y la ficcién contenida en documentos
o actos juridicos, el juez debe preferir lo primero: la realidad. Este
principio se aplica en el derecho laboral, el derecho tributario, el
derecho de la competencia y del derecho del consumidor.

Para verificar si entre dos signos distintivos puede haber riesgo
de confusién o riesgo de asociacion, la oficina andina de marcas tiene
que tener presente lo que un consumidor comuin y corriente veria,
escucharia y entenderia; es decir, los elementos fonético, ortografico,
conceptual (de significado) y grafico (o figurativo) de los signos
distintivos en conflicto. Lo relevante para la comparacién entre los
signos distintivos en conflicto no es lo que los empresarios podrian
establecer en sus estatutos, contratos, acuerdos o correspondencia,
sino lo que realmente aprecian y entienden los consumidores.

En los casos de acuerdos de coexistencia de marcas, el TJCA ha
reconocido que mas alla de lo que digan tales acuerdos, la autoridad
de propiedad industrial debe atender la realidad de los hechos; es
decir, verificar si las marcas materia del acuerdo son o no
confundibles para los consumidores. Si bien no se dice
expresamente, es una forma de aplicar el principio de primacia de
la realidad.

De conformidad con lo establecido en los literales e) y f) del
articulo 135 de la Decisién 486, no pueden registrarse como marcas
los signos descriptivos y los genéricos, pues carecen de fuerza
distintiva si es que estan escritos en castellano, el idioma oficial de
los cuatros paises miembros de la Comunidad Andina.

Tratandose de un idioma distinto al castellano, la jurisprudencia
del TJCA ha senialado que los signos formados por una o mas
palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento
comun de los consumidores son considerados signos de fantasia y,
en consecuencia, procedente su registro como marcas. Por el
contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma
extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoria del publico
consumidor o usuario y, ademas, se trata de vocablos genéricos o
descriptivos en relacién con los productos o servicios que se pretende
identificar, dichos signos no seran registrables.

En esa misma linea de pensamiento, el TJCA ha reconocido que
si bien desde un punto de vista formal el quechua y otras lenguas
nativas, aborigenes y ancestrales son idiomas oficiales en los paises
miembros de la Comunidad Andina, ello no supone asumir que son
conocidas por la mayoria de sus habitantes. Es por esta razén que el
TJCA seifiala en su jurisprudencia que, desde el aspecto material o
real; es decir, el que atiende la realidad de los hechos, en el caso de
marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua
indigena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, el
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analisis debera tener en consideracion el conocimiento real que
tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras.

El TJCA ha reconocido en reciente jurisprudencia que el
principio de primacia de la realidad se aplica en el derecho de la
propiedad industrial, aunque con caracteristicas y particularidades
que lo diferencian de la aplicacion de dicho principio en otras
disciplinas juridicas.

Bajo el principio de primacia de la realidad, el analisis de
registrabilidad y confundibilidad entre signos distintivos debe
privilegiar la realidad de los hechos, lo que realmente ocurre en el
mercado. En consecuencia, el riesgo de confusién o de asociaciéon, asi
como lo que califica como término genérico o descriptivo, depende de
la realidad del publico consumidor (bajo el estandar del consumidor
medio) destinatario de los productos o servicios identificados con
tales signos, asi como del real conocimiento que dicho publico
consumidor tenga sobre un idioma distinto al castellano.






