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Como bien scﬁal_a quien prologa el presente libro. los obistos p
los derechos de propiedad industrial se dividen en dos grandes cats
t

7

creacione§ indus_tn’ales y los signos distintivos. Los primeros son |
técnicas (invenciones y modelos de utilidad) y las estéticas (disefio
Los segundos tienen por finalidad diferenciar productos o prestacion S
indicaciones geograficas) o bien identificar y distinguir al empresario (nombres.

oy e
A

-

El Derecho de Marcas trata sobre las normas, principios. conceptos
instituciones, jurisprudencia y doctrina vinculados a los signos distintivos.
marca, como es evidente, es uno de ellos, y también el nombre comercial. ¢l I2
comercial, el rotulo (o ensena) y la indicacién geogrifica. Esta ultima agrupa.
su vez, a la denominacion de origen y a la indicacion de procedencia. En el Pert
una de las voces mas autorizadas de la doctrina en materia de derecho dz2 Iz
propiedad industrial es, sin lugar a dudas, Gustavo Arturo LEON Y LEON DURAN,
a quien conozco de manera personal, resalto su valia profesional. felicito su rigor
académico y admiro su nobleza y don de gente. Para mi es un honor presentar Iz
segunda edicion de este magnifico libro: «Derecho de Marcas en la Comunidad
Andina. Analisis y Comentarios». :

Gustavo tiene mas de tres décadas vinculado a la propiedad intelectual.
Fue Director General de Derechos de Autor en la Biblioteca Nacional del Peru.
Director General de la Oficina de Asesoria Juridica en el Instituto Nacional de
Cultura (hoy Ministerio de Cultura), Director General en la Asociacion Peruanz
de Autores y Compositores (APDAYC), Director General de Propiedad Industrial
en el Instituto de Investigacion Tecnologica Industrial y de Normas Técnicas
(ITINTEC), Director de las Oficinas de Signos Distintivos y de Invenciones v
Nuevas Tecnologias en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia v de
la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Miembro de la Comision
de Derechos de Autor de la Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual
(ASIPI) y Miembro de la Comisiéon Consultiva de Propiedad Intelectual y de

I OTERO LASTRES, José Manuel. “Capitulo I-Introduccion™. En: FERNANDEZ-NOvoa, Carlos:
OTERO LASTRES, José Manuel y BoTaNA AGRA, Manuel. Manual de la Propiedad Industrial,
segunda edicién, Madrid: Marcial Pons—Ediciones Juridicas y Sociales, S.A, 2013, p. oL,

Escaneado con CamScanner



URAN
GUSTAVO LEON Y LeON D

20 .
ctoria pr -
ados de Lima. Una traye Profesio,

: 0g onforman la prop;
Mercas cie Histe COlcgloldC é\ll'i 0%1 las dos ramas (]L_lcl C Propieqy
: nde 1 enClc ¢ , . d ]Strla .
impecable que evidencia SOl aniedad indt
intglcctual:qcl derecho de autor y la p! op'e .ocho de Marcas. Esta estrUCturado
El trabojo de Gustavo es un THai2c0 CLC816)CIIC{i’:gimen Comiin sobre Propieg,.
en funcién del articulado de la Decision ¢ Bolivia, Colombia, ECUador

. . d
ial? iedad industrial d& .
e e s pmgiacr(és de la Comunidad Andina, el proces de
j ises miel
y Pert, los cuatro paises I

, itoso de Sudamérica. E] liby
1 16 Ymica y social mas longevo Y e.x s de la Decision 486 ¢
integracion economi ]} disposiciones transitorias de , con
aborda todos los articulos y

ccepeid ’ | 133
excepcion de los articulos 14 a . o '
Dada la naturaleza de la norma materia de analisis, la obra empieza cop ¢

derecho comunitario andino y explica, entre OHES msmugg,ﬁz d?i)f:l:;:f};)(())ra ?ndel:i]'o,
lo referido a la Interpretacion Prejudicial, que €5 el meca di 'II')JC A) garant 10
del cual el Tribunal de Justicia de la Comynldafi AH ina ( " 8 c?lza la
aplicacion uniforme y coherente del ordenamiento j'u'I’ldlC.O comunitario an no, En
sus 37 afios de funcionamiento, este Tribunal ha emltldo.cmntos d? mte.rpretacwnes
prejudiciales que explican el contenido y alcance de (-hversas d15P051010n6§ dq la
Decisién 486. Como no podia ser de otra manera, el libro se nutre de los Criterio
Juridicos que el 6rgano jurisdiccional del proceso de lntegraCIO'n.a.ndlno hg vertido
en materia de propiedad industrial, complementando su analisis con literatura
juridica y resoluciones de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual de|
Tribunal del Indecopi.

Ellector podra encontrar en el libro un tratamiento completo de la marca. Su
marco tedrico y conceptualizacion, sus clasificaciones y modalidades, su licenciay
transferencia, los procedimientos para su registro y para la cancelacion y anulacién
de este, y sobre la renuncia y la caducidad del registro. También aborda los otros
signos distintivos contemplados en la Decision 486: el nombre comercial, el rétulo
0 ensefia, y la ind@cac_ic’m geografica (la denominacion de origen y la indicacion

Acuerdode Cartagena num, 600 del 19 de se tie i, oado et I e
de dicho afio, P
Que regulan lo referido a patentes de

n invencign
esquemas de trazado de CIrcuitos inte » model

grales, 0s de utilidad, disefios industriales ¥
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La jurisprudencia v |, )

dadl ” . \ ,‘ TS ’ > Ui i ,

- oces suclen utilizar a4 loctrina conversan y se alimentan 1
jueces sucien utiizay "’d”‘:lmi:ll):ma fune
eritican estos fallos y proponen ¢
acertadas y pertinentes, en fall

nutuzmente, Lo
oo lamentar sus fallos, Vos juristas analiz
Ambios l'l': perspectiva, 51 estas propuestzs resultzn
05 subgig

guenes son tomadas en comsiderzciin:

y ¢l ])l'()CC;'if) comienza nuevamente, Una retroalimemacion diniémicz cue '::‘.’44
una cvplucnhn constante, La Decision 446 cumple (L,},,},, de un m,f' j;;‘,',s
vigencia, pero la jurisprudencia de) TICA, apoyada ;,(,; WA yoivac: e rine e
en ejercicio de un trabajo interpretativo creativo, ha ido afjaff‘znr]«,];: At c
redactadas hace dos décadas a las nue acion prmicas. 2 lop.

vh i
. vas relaciones econdmicas, 2 Jos nuevos
problemas, a los nucvos entornos teeno

N

logicos,

~ Esta fClr()fill{ncqt301()n entre jurisprudencia y doctrina se presenta, por
ejemplo, entre ¢l TICA y la doctrina esbozada por €l autor del presente libro.
Gustavo, como ya lo adverti, menciona los criterios juridicos contenidos en Iz
jurisprudencia de la corte andina, pero este tribunal cita, 2 su vez, los criterios
desarrollados en la obra de Gustavo, No voy a referirme a todas lzs oportunidzdes

en las que ¢l TICA ha citado a Gustavo, pero me gustaria centrarme en un par de
cjemplos emblematicos,

Enla l nterpretacion Prejudicial 92-1P-2019%, el Tribunal desarroll6 criterios
interpretativos respecto de la marca notoria y su relacion con los principios de
especialidad, territorialidad, registral, y uso real y efectivo, asi como sobre su
diferenciacion con la marca renombrada. Dado que tanto la marca renombrada
como Ja marca notoria regulada en la Decision 486 rompen el principio de uso
real y efectivo, el TICA procedi6 a sefalar que la figura de ]a cancelacion por falta

de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulacién en lo que respecta
a dicha clase de marcas.

En ese contexto, el Tribunal consideré que si las marcas renombrada y notoria
estan protegidas en un pais miembro, asi no estén registradas ni sean usadas en
dicho pais —en virtud al rompimiento del principio de uso real y efectivo—, con
mayor razon deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en
¢l referido pais. De modo que la figura de la cancelacién por falta de uso aplicada
a las marcas ordinarias, no opera de la misma manera tratandose de las marcas
renombrada y notoria. Dado que en estos dos casos no se aplica el principio de uso
real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelacion por el solo
hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decision
486) no est4 siendo usada en el pais miembro de la Comunidad Andina donde se
pide su cancelacion®.

* De fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena num.
3753 del 6 de septiembre de 2019.

*  Interpretacion Prejudicial 92-1P-2019, p. 15.

Escaneado con CamScanner



22 GUSTAVO LEON ¥ LEON DURAN
El razonamiento del Tribunal descrito en el p:'n'ra.fo.]‘arcccdc'?tc f(;lcépoiyado
doctrinariamente con la siguiente cita de la primera edicion del libro de Gustavo,
' ' S of Al Il : 14 ( .
que en la presente edicion se encuentra en la pagina 4906:

«Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna (ll.s'pg.w‘cmn especifica
que regule el asunto, de una interpretacion sistematica y fc/ca{ogrca’ de la norma
se pm’;io concluir con meridiana claridad que la marca notoria esta exceptuada

. ‘ ’ ’ 6
de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivosy”.

El segundo ejemplo que me gustaria dares el de la In.lc'r'prclaci('m Prcjudicia]
562-1P-20187, en la cual el TICA abordé la figura de la oposicion temeraria. El tercer
parrafo del articulo 146 de la Decision 486 establece que ]gs oposiciones tcmerar'las
podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacmnal.cs:.,La norma gndma
no dice mas. Calla en cuanto a dar una definicion de oposicion temeraria. Por
tanto, correspondia al Tribunal, mediante la interpretacion j ur‘idica, dotz}r de
contenido a dicha disposicion con el objeto de determinar en qué circunstancias la
oposicion al registro de una marca es temeraria. En esa oportunidgq, el Trlbuna.],
parafraseando la obra de Gustavo®, sefial6 que se entiende por oposicion temeraria
aquella en la que el opositor procede con la manifiesta intencidon de entorpecer
el procedimiento de registro y sin un real fundamento que ampare su oposicion.
La oposicion temeraria, continud el Tribunal —apoyandose en el razonamiento de
Gustavo—. supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razén que a uno
le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe. A modo de ejemplo,
agrego, estaremos ante una oposicion de esa naturaleza cuando: (i) sea manifiesta
la carencia de fundamento juridico de la oposicion; (ii) a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposicién y el procedimiento
contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales
0 con propositos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposicién se ha formulado con

evidente mala fe’.

¢ LEONYLEON DURAN, Gustavo Arturo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Andlisis
o Comentarios. Lima: ECB Ediciones S.A.C. - Thomson Reuters, 2015, p. 468.
" Defecha ] de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena niim.
3554 del 4 de marzo de 2019, ;
" LEON y LEGN DURAN, Gustavo Arturo, Op. cit., pp. 325y 326.
¢ Nc? obstante haberse parafraseado el texto de Gustavo (ibidem), a nota de pie de pagina el
Tribunal cité, literalmente, Jos siguientes pérrafos de la primera edicion de su libro:
<‘<‘...Ni_ lle normativa comunitaria andina (,.,) contemplan una definicion de
oposicion lemeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe
entenderse que se trataria de aquellas oposiciones en las que el opositor procede
con manifiesta intencion de entorpecer el procedimiento de registro y sin real
Jundamento que ampare su oposicion. La “oposicién temeraria” supo)ze actuar
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PRESENTACION 23

. En esta sc;gundn edicion, el autor mantiene los criterios esbozados con el
objeto de identificar un supuesto de oposicion temeraria, pero ;lgr‘cga que el TICA
ha hecho suyos tales criterios. Asi, en la pagina 342 del presente libro, Gustavo
cita las partes pertinentes de la Interpretacion Prejudicial 562-1P-2018 pr,ovidcncia
judicial que contiene los criterios que ¢l esbozo en la primera cdicién’dc esta obra,

Lo expuesto es una muestra de la retroalimentacion que existe entre doctrina

y jurisprudencia. En la primera edicion de este libro, del afio 2015, Gustavo
conocedor del derecho de propiedad industrial, mencioné lo que a su’juicio son
criterios que permiten conceptualizar la figura de la oposicion temeraria. Cuatro
afios despucs, el Trlbpnal necesita explicar qué se entiende por oposicion temeraria
y en una interpretacion prejudicial de febrero de 2019 hace suya la doctrina que
el autor de este libro habia pincelado cuatro afios antes. Al actualizar su obra y
publicar esta segunda edicién, Gustavo puede sefialar que los referidos criterios
ya no son solo un aporte doctrinario propuesto por él, sino que constituyen
jurisprudencia vinculante del TICA, por lo que tales criterios deben ser seguidos

por las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los paises miembros de
la Comunidad Andina.

Qué mejor distincion, pues, a la obra de Gustavo LEON Y LEON, que reconocer
que su pensamiento, al incorporarse en las interpretaciones prejudiciales del 6rgano
jurisdiccional del proceso de integracion subregional andino, se convierte en un
faro que guia la actuacion de las autoridades de propiedad industrial de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Peru.

Las ideas de Gustavo siempre seran un referente doctrinario en lo atinente
al derecho de propiedad industrial de la Comunidad Andina.

Quito, noviembre de 2020.

HuGo R. GOMEZ APAC
Magistrado por la Republica del Perti en el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

con malicia y a sabiendas de la falta de razén que a uno le asiste y, por ello, se le
identifica como un actuar de mala fe...»

«En este contexto, como casos tipicos de oposicion temeraria podriamos referirnos
a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando
sea manifiesta la carencia de fundamento juridico de la oposicion; (ii) cuando a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad, (iii) cuando se utilice la
oposicion y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para
fines claramente ilegales o con propositos dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la
oposicion se ha formulado con evidente mala fe...».
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DERECHO COMERCIAL

El Derecho de Marcas trata sobre las normas, principios, con-
ceptos, instituciones, jurisprudencia y doctrina vinculados a los
signos distintivos. La marca, como es evidente, es uno de ellos,
y también el nombre comercial, el lema comercial, el rétulo (o enseiia)
y la indicacién geogrifica.

El trabajo de Gustavo es un Tratado de Derecho de Marcas. Est4
estructurado en funcién del articulado de la Decision 486 - Régimen
Comuin sobre Propiedad Industrial, que es la ley de propiedad
industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perdq, los cuatro paises
miembros de la Comunidad Andina, el proceso de integracion
econdémica y social mas longevo y exitoso de Sudamérica. El libro
aborda todos los articulos y disposiciones transitorias de la Decisi6on

486, con excepcion de los articulos 14 al133.

El lector podra encontrar en el libro un tratamiento completo de
la marca. Su marco teérico y conceptualizacion, sus clasificaciones
y modalidades, su licencia y transferencia, los procedimientos para
su registro y para la cancelacwn y anulacion de este, y sobre la renun-
cia y la caducidad del registro. También aborda los otros signos
distintivos contemplados en la Decision 486: el nombre comercial,
el rétulo o ensena, y la 1nd1cacxon geograﬁca (la denommacmn de
origen y la 1nd1cac1on de procedencxa) |

Hugo K. Gémez Apac

LN Maglstrado por la Republica del Pert en el
NN Trlbunal de Justicia de la Comunidad Andina
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