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El presente informe juridico analiza el procedimiento administrativo en materia de
nulidad de un registro marcario, a partir de la accion formulada por la empresa REWITEC
GMBH, contra el registro de la marca “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I.,
inscrita con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF S.A.C.. La
accion de nulidad formulada por REWITEC GMBH se basa en el supuesto de mala fe y
por estar incursa en las prohibiciones de registro previstas en los literales d) y e) del
articulo 136 de la Decision 486.

En respuesta a la accion de nulidad interpuesta por la empresa REWITEC GMBH, la
empresa DISTUGRAF S.A.C., argumentd que no habria solicitado el registro de la marca
“REWITEC y logotipo” a fin de perpetrar un acto de mala fe o vulnerar algiin supuesto
normativo, por el contrario, la solicitud de registro de dicho signo fue informado a la
empresa REWITEC GMBH, quien estaria de acuerdo con que la solicitud haya sido
efectuada por la empresa DISTUGRAF S.A.C., de acuerdo con el contrato suscrito en
fecha 26 de octubre de 2016 (fecha posterior a la solicitud de registro de la marca objeto
de nulidad). Asimismo, cabe destacar que la empresa DISTUGRAF S.A.C. sefialé que,
de acuerdo con el contrato suscrito con REWITEC GMBH, el INDECOPI no seria la
autoridad competente para resolver la controversia del presente expediente, pues
correspondia la via arbitral.

Al respecto, la Comisidn de Signos Distintivos del INDECOPI emitié su pronunciamiento
mediante Resolucion 4559-2019/CSD-INDECOPI, en la cual dispuso declarar
FUNDADA la accion de nulidad interpuesta por REWITEC GMBH; y, en consecuencia,
declar6 NULO el registro de la marca “REWITEC y logotipo” inscrita en la clase 01 de
la C.1., con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF S.A.C. Esto
altimo, debido a que considerd, entre otros, que los medios probatorios aportados por
REWITEC GMBH, permitian concluir que, con anterioridad a la solicitud de registro,
DISTUGRAF S.A.C. tenia conocimiento de la existencia de las marcas de REWITEC
GMBH en el extranjero, actuacion que constituye una conducta de mala fe.

La resolucién emitida por la Comision de Signos Distintivos fue apelada por
DISTUGRAF S.A.C., reiterando sus argumentos expuestos en su escrito de absolucion al
traslado de la accion de cancelacion, asi como también solicit6 la nulidad de la referida
resolucion tras considerar que existia falta de motivacion. El referido recurso de apelacién
fue oportunamente absuelto por la empresa REWITEC GMBH.

En consecuencia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI emitio
su pronunciamiento mediante Resolucion 0991-2020/TPI-INDECOPI, declarando
infundado el pedido de nulidad de la resolucion emitida por la Comision, solicitado por
DISTUGRAF en su recurso de apelacion; y, decidio confirmar la Resolucion 4559-
2019/CSD-INDECORPI.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual considerd que la resolucion de primera
instancia si fue debidamente motivada; la Comision de Signos Distintivos si es la
autoridad competente para pronunciarse sobre los procedimientos de nulidad de registro
marcario; y que, de la evaluacion de los medios probatorios, advirtié que DISTUGRAF
S.A.C. si tenia conocimiento de la existencia de REWITEC, asi como de sus marcas
registradas, a la fecha en que solicito el registro de la marca objeto de nulidad.
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1. RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS
PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

e Reqistro de la marca REWITEC

En fecha 25 de abril de 2016, DISTUGRAF S.A.C. (en adelante, “DISTUGRAF”) solicitd
el registro de marca “REWITEC y logotipo”, para distinguir “producto quimico para la

industria” de la clase 01 de la Clasificacion Internacional (en adelante, “C.1.”.

Al respecto, mediante Resolucion 13727-2016/DSD-INDECOPI, la Direccion de Signos
Distintivos del INDECOPI (en adelante, “la Direccién’) otorgd el registro de la marca
mixta “REWITEC y logotipo” para identificar “producto quimico para la industria” de la
clase 01 de la C.1., en tanto considerd que el signo solicitado cumplia con los requisitos
establecidos en el articulo 134 de la Decision 486, y que no se configuraba las
prohibiciones sefialadas en los articulos 135 y 136 del mencionado cuerpo normativo.

e Accion de nulidad interpuesta por REWITEC GMBH

En fecha 15 de febrero de 2019, laempresa REWITEC GMBH (en adelante, “REWITEC”
0 “la Accionante”) interpuso una accion de nulidad contra la marca registrada
“REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., con Certificado P00240458 a favor de
la empresa DISTUGRAF, toda vez que considerd que habria sido solicitada de mala fe y
encontrarse incursa en lo previsto en los literales d) y e) del articulo 136 de la Decision
486.

Los argumentos formulados por REWITEC son los siguientes:

- Es titular de la marca “REWITEC” inscrita en Alemania con Certificado 30473797
para identificar productos de la clase 04 de la C.l. Asimismo, es titular en la Union
Europea de la misma marca “REWITEC” inscrita con Certificado 15974835, para
distinguir productos y servicios de las clases 01, 04 y 42 de la C.I.

- DISTUGRAF ha obtenido el registro de un signo idéntico a las marcas registradas por
REWITEC, lo cual no se debe a una simple casualidad, pues DISTUGRAF es el
distribuidor y representante oficial en Per( de los productos de REWITEC ya que
cuenta con autorizacién para ello, segun lo pactado en el Contrato celebrado el 26 de
octubre de 2016 (en adelante, “el Contrato™).

- Ademas del Contrato, el 26 de octubre de 2016, ambas partes suscribieron una Carta
en la cual aclaran que la marca inscrita en Pertt “REWITEC y logotipo” de la clase
01 de la C.1., con Certificado P00240458, le pertenece unicamente a REWITEC.

-  REWITEC le solicitd a DISTUGRAF que le transfiera la marca; no obstante, no
cumplio con tal requerimiento, por lo que demuestra la conducta desleal.

- La marca registrada de DISTUGRAF reproduce la razon social de la empresa
REWITEC, por lo que afecta la identidad y prestigio de dicha empresa.

e Contestacion de DISTUGRAF a la accion de nulidad

En fecha 30 de abril de 2019, DISTUGRAF absolvio el traslado de la accion de nulidad
interpuesta por REWITEC, sefialando los siguientes principales argumentos:



- DISTUGRAF no solicit6 el registro de la marca “REWITEC y logotipo™ a fin de
perpetrar un acto de mala fe o vulnerar algin supuesto normativo, por el contrario, la
solicitud de registro de dicho signo fue informado a la empresa REWITEC.

-  REWITEC se encontrd de acuerdo con que la marca “REWITEC y logotipo” sea
solicitada por DISTUGRAF, siendo que mediante el documento “Trade Name
Registration Agreement” de fecha 26 de octubre de 2016 REWITEC acept6 que tiene
conocimiento de dicho registro marcario.

- No ha infringido lo previsto en el inciso d) del articulo 136 de la Decision 486, dado
que la inscripcion de la marca “REWITEC y logotipo” en clase 01 fue obtenida
previamente a los acuerdos comerciales con REWITEC.

- INDECORPI no seria la autoridad competente para emitir algn pronunciamiento sobre
la transferencia de la marca “REWITEC y logotipo” pues de acuerdo con lo pactado
en el contrato de fecha 26 de octubre de 2016, la litis del presente caso corresponde
someterla a arbitraje.

e Resolucion de la Comision de Signos Distintivos

La Comisidn de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, “la Comision™), en fecha
03 de octubre de 2019, emitié la Resolucion 4559-2019/CSD-INDECOPI, mediante la
cual dispuso declarar FUNDADA la accién de nulidad interpuesta por REWITEC; v,
declar6 NULO el registro de la marca “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.1.,
registrada con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF.

En la referida resolucién, como cuestidn previa, la Comision determind que, si bien las
partes han establecido en el Contrato que las controversias que surjan seran sometidas a
arbitraje, INDECOPI es la autoridad competente para resolver procedimientos
contenciosos relativos a marcas.

Los argumentos expuestos por la Comision fueron los siguientes:

- Luego de la revision de las pruebas y documentos aportados por REWITEC, la
Comision determind gue existen elementos suficientes que permiten concluir que, con
anterioridad a la solicitud de registro, DISTUGRAF tenia conocimiento, o estaba en
posibilidad de conocer, la existencia de las marcas de REWITEC en el extranjero,
actuacion que constituye una conducta de mala fe.

- Los medios probatorios no acreditan que DISTUGRAF haya sido una representante,
distribuidora o autorizada por el accionante, antes de la solicitud de registro de la
marca objeto de nulidad, por lo que no se configura la prohibicion prevista en el literal
d) del articulo 136 de la Decision 486.

- Enrelacion con el literal ) del articulo 136 de la Decision 486, la Comisién determind
que REWITEC no ha acreditado que el sector pertinente de los productos
comercializados por su empresa identifique de manera directa, inmediata e inequivoca
la denominacion “REWITEC” con la razén social de su empresa, o que dicha
denominacién goce de reconocimiento y prestigio en el territorio peruano.

e Apelacion presentada por DISTUGRAF

En fecha 4 de noviembre de 2019, DISTUGRAF interpuso apelacion contra la resolucion
de primera instancia, con el objeto de que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del INDECOPI (en adelante, “la Sala”) revoque la resolucion de la Comision; y, en



consecuencia, declare ineficaz la declaracion de nulidad de la marca “REWITEC y
logotipo” de la clase 01 de la C.1., registrada con Certificado P00240458.

Los fundamentos expuestos por DISTUGRAF fueron los siguientes:

En el presente caso, el INDECOPI no seria la autoridad competente para resolver la
controversia suscitada en el procedimiento, toda vez que las partes han acordado que
la solucién de conflictos seria via arbitral.

La Comision no ha sustentado como es que DISTUGRAF conoci6 de la existencia de
la marca “REWITEC” de Alemania en fecha anterior a la solicitud de registro del
signo materia de nulidad, motivo por el cual la resolucion de la Comision incurre en
falta de motivacion.

Contestacion de REWITEC al recurso de apelacion

En fecha 20 de diciembre de 2019, REWITEC presento su escrito de contestacion de
apelacion, sefialando los siguientes argumentos:

INDECOPI si es la autoridad competente para resolver la accion de nulidad en sede
administrativa, pues la nulidad de registro de la marca “REWITEC y logotipo” por la
actitud maliciosa de DISTUGRAF al no querer transferirla a su legitimo titular,
constituye un supuesto externo al Contrato.

DISTUGREF si conocia sobre los productos de REWITEC, pues es dificil de creer que
una empresa que firma un acuerdo comercial de agente no haya estudiado y/o
conocido las marcas que va a representar, si justamente importa productos
identificados con las marcas de REWITEC.

Resolucion de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

En fecha 12 de octubre de 2020, mediante Resolucion 0991-2020/TPI-INDECOPI, la
Sala declaré infundada la apelacion de DISTUGRAF y confirmé la Resolucion emitida
por la Comision, por lo que declar6 nulo el registro de la marca “REWITEC y logotipo”
de la clase 01 de la C.1., registrada con Certificado P00240458 a favor de DISTUGRAF.

La Sala expuso los siguientes argumentos:

La resolucién de la Comision ha sido emitida conforme a ley sin presentar algun
supuesto de nulidad, puesto que en el punto 3.5 de la referida resolucion la Comision
expuso los fundamentos que sirvieron de sustento para considerar que el registro de
la marca “REWITEC y logotipo” fue obtenido de mala fe.

De acuerdo con lo previsto en el literal a) del articulo 42.2. del Decreto Legislativo
1033 el INDECOPI es la autoridad nacional competente para resolver sobre las
acciones de nulidad de registro marcario.

Si bien los acuerdos firmados por las partes son de fecha 26 de octubre de 2016, el
procedimiento para llegar a tal acuerdo inici6 tiempo antes.

La denominacion REWITEC, ademas de ser parte de la razon social de la empresa
RREWITEC, es un término de fantasia, siendo poco probable atribuir a la casualidad
0 una simple coincidencia que dos empresas de lugares distintos creen la misma
denominacion para identificar productos similares.



- Los acuerdos comerciales entre las partes determinan que DISTUGRAF conocia de
la existencia de REWITEC, asi como de sus marcas, habiendo reconocido que el signo
“REWITEC” le pertenece a esta Gltima.

2. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURIDICOS DEL EXPEDIENTE

Las controversias 0 problemas juridicos relevantes que serdn objeto de anélisis del
presente informe son los siguientes:

- Si corresponde la nulidad del registro de la marca “REWITEC y logotipo por haber
sido obtenida por mala fe y/o en contravencion a los supuestos previstos en los incisos
d) y/o e) del articulo 136 de la Decision 486.

- Lafacultad del INDECOPI para pronunciarse sobre las acciones de nulidad de
registro marcario.

A) Nulidad de reqistro marcario

De acuerdo con la legislacion aplicable, la nulidad de registro marcario puede darse de
dos formas: (i) la nulidad absoluta, en el supuesto en que una marca ha sido registrada
pese a contravenir los articulos 134 y 135 de la Decisidn 486; o, (ii) la nulidad relativa,
cuando hubiese sido obtenida mediando mala fe o en contravencion de algunos de los
supuestos previstos en el articulo 136 de la Decisidn 486.

A efectos del presente informe, es de destacar que, de acuerdo con lo previsto en el
segundo parrafo del articulo 172 de la Decision 486, la Autoridad Nacional competente,
en este caso, el INDECOPI a través de la Comision de Signos Distintivos, decretara de
oficio o a solicitud de parte y en cualquier momento, la nulidad relativa cuando la marca
se hubiera efectuado de mala fe o en contravencion a lo sefialado en el articulo 136. En
efecto, dicho articulo sefiala lo siguiente:

“Articulo 172°.-
(...)
La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en contravencién de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a los cinco afios contados desde la
fecha de concesion del registro impugnado .

(Enfasis agregado)

De lo expuesto, queda claramente establecido que la Decision 486 contempla la nulidad
del registro marcario cuando el signo ha sido solicitado de mala fe o cuando resulta
contrario a lo dispuesto en el articulo 136; precisando ademas que la accion de nulidad
prescribe a los cinco afios desde que se concedio el registro marcario.

Ahora bien, en relacion a los efectos que genera la declaracion de nulidad de un registro
de una marca, la Resolucion 0147-2021/TPI-INDECOPI, establece lo siguiente:



“La declaracion de nulidad de un reqgistro determina, con efectos retroactivos,

gue ni éste ni la solicitud gue lo origind, han surtido los efectos previstos por la
ley. Siendo asi, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar

la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgo, ya que la nulidad
del registro se evaluara de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma
vigente a la fecha de concesion de la marca”.

(Enfasis agregado)

Siendo ello asi, cuando se declara la nulidad de un registro marcario, implica que el
derecho de exclusiva sobre la marca nunca existio y que en realidad el titular nunca tuvo
dicho registro a su favor. Asimismo, de acuerdo con la doctrina, “Esto implica, ademas,
que la declaraciéon emitida por el ente administrativo sea este la Oficina de Signos
Distintivos, o el Tribunal, acarrearia no solo la nulidad del registro en si, sino
adicionalmente la nulidad de todos aquellos actos celebrados en relacion a dicha marca
pero a favor de terceras personas” (Ferrero Diez Canseco, 2006, p. 182).

a. Nulidad del registro marcario por haber sido obtenido de mala fe

Tal como ha sido sefialado previamente, cuando el registro de la marca ha sido obtenido
mediando mala fe al momento de solicitar el registro, serd objeto de nulidad relativa,
motivo por el cual es relevante identificar los supuestos que pueden ser calificados como
“mala fe”.

A modo general, a partir de las codificaciones civiles, la doctrina considera que la mala
fe se configura “cuando el sujeto tiene conocimiento o tiene el deber de conocer
determinada situacion, circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc., relevante para
el derecho a la luz de las particularidades propias de cada acto juridico, cuya utilizacién
antifuncional el ordenamiento juridico reprueba” (Alferillo, 2014, p. 203).

En el ambito del derecho administrativo el concepto de “mala fe” no se encuentra
claramente definido por ser un supuesto amplio y que debe ser analizado en cada caso en
concreto; no obstante, el analisis del mismo puede realizarse a partir de lo que se entiende
por “buena fe”” de la conducta procedimental, que se encuentra recogido normativamente
en el numeral 1.8 del articulo IV del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley 27444, conforme cito a continuacion:

“1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los
administrados, sus representantes o abogados Yy, en general, todos los participes

del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el

respeto mutuo, la colaboracién y la buena fe. La autoridad administrativa no
puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revision de oficio

contemplados en la presente Ley. Ninguna regulacion del procedimiento
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta
contra la buena fe procedimental. (...)



En el derecho marcario, el principio de buena fe guarda estrecha relacion con el principio
de prelacion, tal como ha sefialado la doctrina, pues se considera que el “principio de
buena fe ampara la prelacion en la presentacion, siempre que ella tenga como
fundamento una prioridad de rango jerarquizada en funcién de la antigiedad de la
inscripcién o de la presentacion” (Ferrero Diez Canseco, 2006, p. 181).

No obstante, conforme sefiala el citado autor Ferrero Diez Canseco, si la Autoridad
verifica que la conducta del solicitante de un signo distintivo no esta adecuada al estandar
de buena fe, o es completamente contraria a la misma, debera negarse a reconocer la
prelacion, especialmente cuando existan indicios evidentes de mala fe.

Siendo ello asi, como premisa se tiene que, al momento de solicitar un registro marcario
el administrado actua de buena fe, pero dicho supuesto admite prueba en contrario; en
particular, cuando existen conductas o documentacion concluyentes o determinantes para
sefialar que la solicitud de registro de marca fue realizada mediando mala fe, lo que dara
como consecuencia su eventual nulidad, en caso la mala fe se pruebe luego de su
otorgamiento.

Al respecto, como he mencionado anteriormente, en la medida en que la normativa no
expone supuestos claros de aquellos actos de mala fe por ser un concepto amplio que
admite una gran diversidad de situaciones, me permito citar a la autora Arana (Arana,
2017, p. 142), quien ha expuesto las siguientes circunstancias de mala fe:

“Se considera gque se ha obtenido una marca de mala fe si se dan las siguientes
circunstancias:

e EIl que adquiere de mala fe esta en el mismo sector econdémico que el legitimo
titular.

e La marca ilegitima reproduce de modo exacto las partes relevantes y
caracteristicas de una marca creada por otro.

e La marca ilegitima es de fantasia, se ha estado usando con anterioridad al
registro ilegitimo.

e Lamarca registrada es una copia de marca legitima, pues es casi idéntica.

e Esta copia no puede atribuirse a la casualidad milagrosa o al azar, mas aln si
el legitimo titular, quien solicita la nulidad de la marca registrada, prueba la
existencia de su marca con anterioridad”.

Ademas de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que, de manera concreta, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 279-1P-2015, ha ejemplificado la mala fe
utilizando supuestos puntuales, vinculados al aprovechamiento indebido del esfuerzo
comercial ajeno, como lo es el registro de la marca de un producto extranjero en territorio
nacional.




Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la nulidad de un registro marcario por haber
sido obtenido de mala fe responde al interés de proteger los derechos de los titulares y
consumidores, siendo que no se admiten la comision de actos contrarios a la buena fe y
que obstruyan la leal competencia.

b. Nulidad del registro marcario por haber sido obtenido en contravencion al literal
d) del articulo 136 de la Decisién 486

Como ha sido mencionado anteriormente, el INDECOPI puede declarar la nulidad de un
registro marcario, cuando dicho registro haya sido obtenido en contravencién a lo previsto
en el articulo 136 de la Decision 486, el cual sefiala los supuestos de prohibicion relativa
al registro.

Al respecto, el inciso d) del articulo 136 de la Decision 486, dispone lo siguiente:

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

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de

asociacion, cuando el solicitante sea 0 haya sido un representante, un distribuidor
0 una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el
Pais Miembro o en el extranjero;

()"

(Enfasis agregado)

A partir del mencionado articulo, se puede apreciar que literal d) del articulo 136 de la
Decisién 486 comprende los siguientes requisitos para encontrarnos dentro de este
supuesto:

e La preexistencia de una marca a favor de un tercero.

e La existencia de una solicitud o registro en el Per( por quien resulte ser agente o
representante del titular de la marca.

e Que quien haya solicitado o registrado la marca haya tenido la calidad de
representante, agente, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido

e La falta de justificacion por parte del agente en la obtencion del registro.

Asimismo, de acuerdo con lo sefialado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual,
mediante Resolucion 1066-2015/TPI-INDECOPI, el supuesto previsto en el literal d) del
articulo 136 de la Decision 486 constituye una manifestacion del principio de buena fe en
la etapa pre-registral, tal como cito a continuacion:

“5.2. La mala fe en la etapa pre y post registral



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

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibicion de
registro contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decision 486, segun el cual se
denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular
del signo protegido en el pais miembro o en el extranjero. En estos casos la
Autoridad denegara el registro de un signo solicitado”.

Entonces, de acuerdo con la normativa aplicable y la jurisprudencia, es posible concluir
que el supuesto previsto en el literal d) del articulo 136 de la Decision 486 corresponde a
un acto de mala fe, por el cual se prohibe que un eventual distribuidor o agente en el Per(
registre a su nombre marcas de un tercero, que puede ser una empresa extranjera con
quien mantiene una relacion comercial, por la cual le ha autorizado el uso del signo
distintivo.

c. Nulidad del registro marcario por haber sido obtenido en contravencion al literal
d) del articulo 136 de la Decision 486

El literal e) del articulo 136 de la Decisidn 486 dispone lo siguiente:

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

e)_consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas
con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratandose del nombre,

apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o caricatura de

una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del

publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran

declarados sus herederos;
(...)" ,
(Enfasis agregado)

Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia, tal como se puede apreciar de la Resolucion
1123-2020/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala, a partir de dicho articulo se desprenden
dos supuestos:

“El primero referido a la prohibicion de registrar como marcas aguellos signos
que consistan, entre otros. en el titulo de una persona distinta del solicitante,

siempre que afecte la identidad o el prestigio de la misma, salvo que se acredite
su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus

herederos. Este supuesto opera cuando el titulo que intenta registrarse como marca
no identifica a nadie en concreto. En este caso, la Sala debera evaluar si el registro
solicitado atenta contra la identidad o el prestigio del titular o titulares del titulo



de que se trate, lo cual ocurrira dificilmente, dado que el titulo en cuestién no
identifica a una persona determinada.

El segundo referido a la prohibicién de registrar como marcas aquellos signos
gue consistan, entre otros, en el titulo de una persona identificada por el sector
pertinente del publico como una persona distinta del solicitante, siempre que se

afecte la identidad o el prestigio de aquélla, salvo que se acredite su
consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus

herederos.

Este supuesto opera cuando el titulo que intenta registrarse como marca es
identificado por la generalidad del publico de manera espontanea, directa e
inmediata con un personaje determinado (...)".

(Enfasis agregado)

Asi, el supuesto previsto en el literal ) del articulo 136 de la Decision 486 implica que el
signo distintivo registrado sea el titulo de una persona distinta al solicitante, y que dicho
signo afecte la identidad o prestigio de la persona natural o juridica.

B) La facultad del INDECOPI para pronunciarse sobre las acciones de nulidad de
registro marcario.

La normativa internacional aplicable, la Decision 486, establece en el articulo 172 que la
Autoridad Nacional Competente puede decretar a solicitud de un tercero, la nulidad de
una marca registrada, cuando éste haya sido mediando mala fe o en contravencion a lo
previsto en el articulo 136 del referido cuerpo normativo. En concreto, el articulo 172
sefala lo siguiente:

Articulo 172.-

() . N N .
La autoridad nacional competente decretard de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un reqistro de marca cuando se hubiese

concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a los cinco afios contados

desde la fecha de concesion del registro impugnado.

(...)
Ahora bien, la Autoridad Nacional competente en el Per( para decretar la nulidad de un
registro marcario es el INDECOPI, facultad que se encuentra prevista en el literal a) del
numeral 42.2 del articulo 42 del Decreto Legislativo 1033:

“Articulo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

42.1 Las Comisiones son:

a) Comision de Signos Distintivos.

(..)



42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para
pronunciarse respecto de:

a) En el caso de la Direccion de Signos Distintivos. sobre oposiciones a
solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido
de parte; y las acciones por infraccion a los derechos de propiedad intelectual
bajo su competencia;

().

En ese sentido, queda clara la habilitacion y facultad legal de la Direccion de Signos
Distintivos del INDECOPI para pronunciarse y resolver aquellas cuestiones referidas a
nulidades de registros marcarios que hayan sido iniciados a pedido de parte, como ocurre
en el caso en concreto.

3. POS[CION EUNDAMENTADA SOBRE 1 AS CONTROVERSIAS
JURIDICAS IDENTIFICADAS

A) Sobre la nulidad de reqistro marcario

Tal como he mencionado anteriormente, la nulidad de un registro marcario puede ser de
dos formas, la nulidad absoluta o la nulidad relativa. En ambos casos, la nulidad implica
que nunca haya existido un derecho sobre la marca; y que, por lo tanto, el titular de dicha
marca nunca haya tenido tal calidad de titular.

Ahora bien, en el expediente objeto del presente informe, tal como ha sido desarrollado
anteriormente, corresponde analizar tres supuestos de nulidad relativa de un registro
marcario, en tanto fueron los argumentos expuestos por la empresa REWITEC en su
accion de nulidad interpuesta, los cuales son los siguientes: (a) por haber sido obtenido
mediando mala fe; (b) por contravenir el literal d) del articulo 136 de la Decisién 486; y,
(c) por contravenir literal e) del articulo 136 de la Decision 486.

a. Sobre la nulidad de registro de marca por haber sido obtenida de mala fe

Sobre el presente punto considero importante recalcar que la mala fe se trata de un
supuesto amplio respecto de la cual la normativa no ha contemplado una lista taxativa de
aquellos actos que se consideran mala fe. Por el contrario, en principio, de acuerdo con el
Principio de la buena fe procedimental, todos los administrados acttan de buena fe, salvo
prueba en contrario que permita concluir el actuar de mala fe.

Asi, considero que, en un procedimiento administrativo como el presente, la mala fe debe
ser analizada en cada caso en concreto, teniendo en cuenta los hechos ocurridos, asi como
las pruebas aportadas y el actuar regular de los administrados.

Teniendo en cuenta los criterios desarrollados por la doctrina (Arana, 2017, p. 142),
respecto a aquellos supuestos que permiten verificar la concurrencia de actos de mala fe,
a efectos de analizar si en el caso objeto del presente expediente la empresa
DISTRUGRAF incurri6 en actos de mala fe, a continuacién, desarrollo un breve check
list de las circunstancias que se consideran que se ha obtenido una marca de mala fe:

v" Quien obra de mala fe actdia en el mismo sector econdmico gque quien se considera
el legitimo titular: En efecto, de acuerdo con los antecedentes, la empresa




DISTUGRAF tiene experiencia representando empresas internacionales en el rubro
de revestimientos especiales de silicato metalico, entre otros; mientras que
REWITEC se dedica al desarrollo, la fabricacion y la venta de revestimientos
especiales de silicato metalico de alta calidad para diversas aplicaciones. Por lo que
queda claro que el sector econdmico de ambas empresas es el mismo.

v Lamarca objeto de nulidad reproduce las caracteristicas de una marca creada por
otro: En el presente caso, la marca en cuestion reproduce de manera idéntica la
denominacion “REWITEC”, asi como el logo propio utilizado por la empresa, sin
perjuicio de que no se encuentre registrado.

v La marca objeto de nulidad es de fantasia y se ha estado usando con anterioridad:
La marca “REWITEC y logotipo” corresponde a un signo distintivo de fantasia y
ha sido utilizada previamente por la empresa REWITEC.

v' La marca objeto de nulidad es una copia de marca legitima: Me remito a lo
expuesto en el segundo punto.

v' Lacopia no es consecuencia de una mera casualidad, mas aun si el legitimo titular
prueba la existencia de su marca con anterioridad: En efecto, en el presente caso,
REWITEC ha demostrado su titularidad de la marca “REWITEC” en Alemania y
en la Unién Europea, asi como ha demostrado el uso de la marca “REWITEC y
logotipo” para identificar las actividades econdmicas que viene realizando en el
mercado.

Asimismo, de acuerdo con el autor Schiantarelli, un claro ejemplo de mala fe en el actuar
del titular por lo que corresponde la nulidad del registro marcario, son aquellos actos de
obstaculizacion, esto es:

“«“

aquellos actos que sin contar con una justificacion objetiva afectan
negativamente la posicion concurrencial de un tercero en el mercado o de
cualquier forma interfieren en el normal desarrollo de la actividad de un tercero

0 procuran o son adecuados para procurar a quien los realiza un provecho
propio. La doctrina ubica este ilicito en la clausula general por cuanto no ha
merecido aun acomodo en un supuesto de ilicitud concreto.

El supuesto que ha sido considerado por la doctrina como arquetipo de este grupo

de casos es la apropiacién de signos distintivos ajenos. como es la apropiacion
atraves del reqgistro de marcas ajenas. (Schiantarelli, 2016, p. 198)
(Enfasis agregado)

De ese modo, en el presente caso, considero que si existio un supuesto de mala fe, pues
es claro que el normal actuar de una empresa que pretende ser un distribuidor autorizado
en el territorio peruano de productos propios de una empresa extranjera, tenga
conocimiento previo de su desenvolvimiento en el mercado, mas aun si corresponden a
empresas del mismo rubor.

Por lo expuesto, considero que, en efecto, existen elementos que permiten concluir que la
empresa DISTRUGRAF tenia un conocimiento previo de la empresa REWITEC, asi
como de sus marcas registradas y signos utilizados; no obstante, al haber verificado que



no contaba con un registro en el territorio peruano, traté de apropiarse de un signo
distintivo ajeno al momento de solicitar su registro.

b. Nulidad del registro de marca por contravenir al inciso d) del articulo 136 de la
Decision 486

Es causal de nulidad del registro marcario cuando el titular de la marca sea o haya sido
una persona autorizada por el titular del signo protegido en un pais miembro de la
Comunidad Andina o en el extranjero, pues el literal d) del articulo 136 de la Decision
486 preve lo siguiente:

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

(...)
d) sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de

asociacion, cuando el solicitante sea 0 haya sido un representante. un distribuidor
0 una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el
Pais Miembro o en el extranjero;

(...)".

(Enfasis agregado)

En el presente supuesto bajo analisis, si bien es claro un actuar de mala fe por parte del
titular de la marca objeto de nulidad, para que concurra el presente supuesto debe tenerse
lo siguiente: (i) la existencia previa de una marca a favor de un tercero; (ii) el registro esta
bajo titularidad de un agente o representante de la marca; (iii) falta de justificacion del
agente en la obtencidn del registro.

Siendo ello asi, considero como punto importante el hecho de que para que se configure
un supuesto de nulidad por contravencion al literal d) del articulo 136 de la Decisién 486,
el titular de la marca objeto de nulidad debe tener la calidad previa de agente, distribuidor
0 representante, es decir, que en fecha anterior al registro haya obtenido tal calidad.

No obstante, considero que en el supuesto bajo analisis la empresa DISTUGRAF al
momento de solicitar el registro de la marca “REWITEC y logotipo” en clase 01, no
contaba con la calidad de agente, distribuidor o representante autorizado de REWITEC,
pues de acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, la relacion
contractual entre las empresas mencionadas se dio en fecha 26 de octubre de 2016,
mientras que la solicitud de registro se efectuo el 25 de abril de 2016.

¢. Nulidad del registro de marca por contravenir al literal e) del articulo 136 de la
Decision 486

En conformidad con lo previsto en el literal €) del articulo 136 de la Decision 486, la
nulidad de registro marcario en base a dicho supuesto corresponde cuando la marca ha
sido otorgada, afectando la identidad de una persona juridica distinta al solicitante. Dicho
articulo dispone lo siguiente:



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

(‘..) - - - - - - - -
e)_consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas
con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratandose del nombre,

apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o caricatura de

una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del

publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran

declarados sus herederos;

(...)" ’
(Enfasis agregado)

Como puede verificarse del citado articulo, para que se configure una causal de nulidad
de registro marcario bajo dicho supuesto, debe corresponder a un signo distintivo que
consista en el titulo o nombre de una persona distinta al solicitante y que dicho signo
afecte la identidad o prestigio de la persona natural o juridica.

Siendo ello asi, es importante haber analizado méas a fondo el referido supuesto, pues
considero que en el presente caso, si se trata de un titulo o nombre de una persona juridica
distinta al titular de la marca, es decir, DISTUGRAF; y, se estéa afectando la identidad o
prestigio de laempresa REWITEC, pues los consumidores en el mercado peruano podrian
considerar que los productos identificados con la marca “REWITEC y logotipo” se tratan
de productos propios de laempresa REWITEC, lo cual no seria cierto; por lo menos hasta
antes de haber suscrito el acuerdo comercial de fecha 26 octubre de 2016.

B) Sobre la competencia del INDECOPI para resolver las acciones de nulidad de
registro de marca

Tal como he mencionado previamente, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI
es la Autoridad Nacional competente para resolver las acciones de nulidad contra el
registro de marca, ya sea de aquellas que se formulen de parte o0 que puedan ser iniciadas
de oficio.

En concreto, dicha facultad se encuentra prevista en el literal a) del articulo 42.2 del
Decreto Legislativo 1033:

“Articulo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-
42.1 Las Comisiones son:

a) Comision de Signos Distintivos.

(...)

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para
pronunciarse respecto de:

a) En el caso de la Direccion de Signos Distintivos. sobre oposiciones a
solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido
de parte; y las acciones por infraccion a los derechos de propiedad intelectual
bajo su competencia;



().

Ahora bien, en el expediente objeto del presente informe, es preciso sefialar la facultad
de la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI para pronunciarse sobre las acciones
de nulidad, debido a que uno de los argumentos expuestos por DISTUGRAF es que dicha
autoridad no era competente para resolver el procedimiento iniciado por la empresa
REWITEC, en tanto ambas partes habian acordado previamente que los asuntos
contenciosos que surjan a partir del contrato suscrito en fecha 26 de octubre de 2016 seria
resuelto via arbitral.

No obstante, en el presente caso no se expusieron los motivos por los cuales prevalecia la
facultad del INDECOPI en resolver la accion de nulidad antes que someter el asunto
contencioso ante un tribunal arbitral. Pues bien, en materia de marcas, si bien la
regulacion protege principalmente los intereses de quienes ofrecen servicios y/o
productos en el mercado, debe tenerse en cuenta el interés general de los consumidores.

Esto ultimo resulta importante destacar, pues para mencionar que la Comisién de Signos
Distintivos tenia facultades suficientes para pronunciarse respecto de la accién de nulidad
interpuesta por REWITEC, no bastaba solo con mencionar la norma mediante la cual se
otorg0 dicha facultad, sino que resultaba necesario sefialar el interés pablico protegido.

De hecho, segun la doctrina, en materia de nulidad de un registro de marcas, seria una
materia controversial excluida del arbitraje, debido a que podria afectar los intereses de
los consumidores, tal como han sefialado los autores Julio César Matheus y Carlos
Alberto Matheus:

Si bien la posibilidad de aplicacién de la institucion arbitral en la etapa de
concesion y otorgamiento de la marca esta abierta, debemos analizar sobre qué
puntos especificos y con qué limites se debe utilizar la via arbitral.
Tradicionalmente se ha excluido del arbitraje las cuestiones respecto de las
cuales es de necesaria aplicacién la legislacion nacional, y aquellas que son
competencia exclusiva de las entidades estatales.

Por lo dicho, quedan excluidos del arbitraje los conflictos relativos a la
concesion, validez o nulidad del reqistro de un derecho de marca, no pudiendo

someter a arbitraje ni la inscripcion ni la cancelacion de registros.

(...) _ _ o _
Se protege en primer lugar el interés del empresario-titular, no obstante, también
se protege en forma anexa el interés de los consumidores.

Cabe sefialar que el interes de los consumidores prima sobre la voluntad de los
particulares envueltos en un contexto de riesgo de confusion. (2004, pp. 266-268)

Siendo ello asi, de manera previa a analizar si prevalece la competencia del INDECOPI
ante el sometimiento de la controversia ante un tribunal arbitral, debe tenerse en cuenta
la naturaleza de los intereses en la controversia, es decir, si son individuales, colectivos o
de terceros.



4. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

A) Resolucion emitida por la Comisién de Signos Distintivos

Mediante la Resolucion 4559-2019/CSD-INDECOPI, la Comisién declaré fundada la
accion de cancelacion iniciada por REWITEC; y, en consecuencia, nulo el registro de la
marca “REWITEC y logotipo” inscrita con Certificado 240458 para identificar productos
de laclase 01 de la C.I.

Al respecto, lo desarrollado por la Comision fue lo siguiente:
a. Sobre la competencia de la Comision para resolver la accion de nulidad

Sobre este punto la Comision Gnicamente se limité a sefialar que el INDECOPI es la
autoridad competente para resolver procedimientos relativos a marcas de productos y/o
servicios, asi como los procedimientos contenciosos sobre la materia. Por tal motivo, la
Secretaria Técnica de la Comision de Signos Distintivos admitié a tramite la accion de
nulidad interpuesta por REWITEC y la Comisién emitiria un pronunciamiento al
respecto.

No obstante esto Gltimo, si bien no contradigo la competencia de la Comisién para
resolver la nulidad del procedimiento bajo anélisis, considero que el argumento de la
Comision no fue suficiente, pues debi6 pronunciarse sobre los motivos por los cuales la
via arbitral no era aplicable al caso en concreto.

Asi, tal como he mencionado previamente, sin perjuicio de la facultad otorgada al
INDECOPI para resolver las acciones de nulidad marcaria, en el presente caso no
corresponderia la via arbitral debido a que se encuentra tutelado el interés general de los
consumidores.

Pues bien, el registro del signo “REWITEC y logotipo” podria inducir a error a los
consumidores respecto a su origen empresarial, en la medida en que ha quedado
acreditado en el expediente, que la empresa REWITEC venia utilizando en el mercado
internacional el referido signo para identificar los productos que comercializa en el
mercado, esto con anterioridad a la solicitud de registro efectuada por DISTUGRAF, lo
cual ademas se efectud de mala fe.

Siendo ello asi, considero que el INDECOPI era competente para resolver la accion de
nulidad formulada por REWITEC no solo por las facultades otorgadas en la normativa
vigente, sino ademas por la finalidad de salvaguardar los intereses de los consumidores.

b. Sobre la mala fe incurrida por DISTUGRAF

Sobre este punto, la Comisién determind que la conducta de mala fe atribuida a
DISTUGRAF debe acreditarse con anterioridad a la solicitud de registro de la marca
“REWITEC y logotipo”, es decir, con fecha anterior 25 de abril de 2016.

Al respecto, la Comision tuvo a la vista los certificados de registro de la marca
“REWITEC” a favor de la empresa REWITEC, registrados tanto en Alemania como en
la Union Europea, el contrato celebrado por las partes en fecha 26 de octubre de 2016, asi



como la pagina web oficial de la empresa REWITEC, en la cual verifico que corresponde
a una empresa fundada en el afio 2003 que se dedica al desarrollo de lubricantes a base
de nano y microparticulas.

A partir de la revision de los medios probatorios, la Comisién determin6 que (i)
REWITEC cuenta con un registro en Alemania desde el afio 2005, de la marca
“REWITEC” para distinguir productos de la clase 04 de la C.1., (ii) el signo objeto de
nulidad reproduce de forma idéntica la denominacion “REWITEC”; (iii) DISTUGRAF
reconoce que la marca registrada “REWITEC” le pertenece a REWITEC; y, (iv) la
denominacion “REWITEC” es de fantasia.

Siendo ello asi, la Comisidn concluyé que existen elementos suficientes para concluir que
DISTUGRAF conocia o estuvo en posibilidad de conocer la existencia de las marcas de
REWITEC con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, por
lo que dicha actuacion constituye un acto de mala fe.

Ahora bien, luego del andlisis realizado por la Comision, si bien coincido que
DISTUGRAF actué de mala fe al momento de solicitar el registro del signo “REWITEC”
para distinguir productos de la clase 01 de la C.1., la Comisién ha considerado la marca
“REWITEC” en Alemania registrada para identificar productos de la clase 04 de la C.1.,
no obstante, no ha analizado la vinculacion de productos entre aquellos que identifica
dicha marca en clase 04, con los productos que identifica la marca objeto de nulidad en
la clase 01, lo cual resulta determinante para verificar que ambas empresas se encuentran
en el mismo sector econémico, pues se trata de una circunstancia a evaluar para
determinar la mala fe, conforme he desarrollado previamente.

Al respecto, es preciso sefialar que los productos de la clase 01 de la C.I. que identifica la
marca “REWITEC y logotipo” registrada por DISTUGRAF son “producto quimico para
la industria”; mientras que los productos que identifican la marca de REWITEC
registrada en Alemania en clase 04 de la C.I. son “aceites y grasas para uso industrial;
lubricante”. Por lo tanto, de hecho, se verifica que se tratan de productos vinculados, en
tanto son productos necesarios para la industria, por lo que son dirigidos al mismo publico
consumidor, tendran canales de comercializacion similares y tendrian la misma finalidad.

Por otro lado, verifico que la Comisién ha tenido en cuenta el Contrato suscrito por las
partes en fecha 26 de octubre de 2016, es decir, fecha posterior a la solicitud de registro
de lamarca “REWITEC y logotipo” en la clase 01 a favor de DISTUGRAF por lo que en
principio, por si mismo, no podria ser un medio probatorio considerado pues contradice
lo mencionado por la Comision respecto a que debe considerarse aquellos documentos de
fecha anterior a la solicitud de registro.

Sin embargo, considero que el analisis de la Comision sobre dicho medio probatorio,
debié ser que se trata de un documento que permitiria concluir que, por un actuar
razonable y concurrente en las empresas, mas aun si DISTUGRAF tiene experiencia
experiencia representando empresas internacionales en el rubro de revestimientos
especiales de silicato metalico, DISTUGRAF si tenia un conocimiento previo de la
empresa REWITEC vy las actividades que realiza, pues es razonable que las empresas
previa a la suscripcion de un contrato, actten diligentemente y tengan conocimiento de
quien sera un aliado comercial.



c. Sobre la aplicacion del literal d) del articulo 136 de la Decision 486

En relacion con la aplicacion del literal d) del articulo 136 de la Decision 486, coincido
con lo resuelto por la Comision, pues ha sefialado que no seria aplicable al caso concreto,
debido a que los medios probatorios no acreditan que DISTUGRAF haya sido
representante, distribuidora o una persona autorizada expresamente por el titular del signo
protegido -es decir, REWITEC-, antes de la solicitud de registro de la marca objeto de
nulidad.

Coincido con esto ultimo, debido a que el contrato suscrito entre las empresas para que
DISTUGRAF sea un agente autorizado de REWITEC para la comercializacion de sus
productos, se dio en fecha posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad,
por lo que en su momento no ostentaba de tal calidad.

d. Sobre la aplicacion del literal e) del articulo 136 de la Decision 486

La Comision sobre este punto sefiald que para que se configure el supuesto previsto en el
literal e) del articulo 136 de la Decisién 486, es necesario que se configuren dos
condiciones: (i) que el signo solicitado constituya el nombre de la persona juridica; y que,
(ii) afecte la identidad o prestigio de esta persona.

Al respecto, concluyé que, si bien REWITEC demostré que la denominacion que
conforma la marca objeto de nulidad se encuentra incluida en su denominacion social, no
ha logrado acreditar que el sector pertinente identifique de manera directa la
denominaciéon REWITEC con la denominacion social de la empresa o que dicha
denominacién goce de reconocimiento y prestigio en el territorio peruano, por lo que la
marca objeto de nulidad no estaria incurso en la prohibicién prevista en el literal €) del
articulo 136 de la Decision 486.

Sin embargo, en mi opinidn considero que es contradictorio lo mencionado por la
Comision, respecto a que la denominacion “REWITEC” no seria suficiente para que los
consumidores la identifiquen con la empresa REWITEC GMBH si mas bien ha sefialado
que, en efecto, la denominacién de la marca objeto de nulidad, constituye la
denominacién de la empresa REWITEC.

Ademas, que el hecho que la empresa DISTUGRAF haya pretendido la comercializacion
de productos de la clase 01 con la marca “REWITEC y logotipo” afecta la identidad de
REWITEC en la medida en que los consumidores podian llegar a pensar que los productos
identificados con la marca “REWITEC y logotipo” se tratan de productos propios de la
empresa REWITEC, lo cual no seria cierto; por lo menos hasta antes de haber suscrito el
acuerdo comercial de fecha 26 octubre de 2016.

Pues bien, a mi consideracion, de la lectura del literal e) del articulo 136 de la Decision

486, no es requisito indispensable que la empresa afectada goce de reconocimiento o
prestigio en el mercado, siendo suficiente que se demuestre una afectacion a su identidad.

B) Resolucion emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



Mediante Resolucion 0991-2020/TPI-INDECOPI la Sala declar6 infundado el pedido de
nulidad de la resolucion emitida por la Comision, solicitado por DISTUGRAF en su
recurso de apelacion; y, decidié confirmar la Resolucion 4559-2019/CSD-INDECOPI.

a. Sobre el pedido de nulidad de la resolucion de la Comision

La Sala evalud el pedido de nulidad de la Resolucion 4559-2019/CSD-INDECOPI
formulado por DISTUGRAF en su recurso de apelacion, debido a que, a consideracion
de dicha empresa, la Comisién no sustentd los motivos por los cuales considerd que
DISTUGRAF conocia o debid conocer la existencia de las marcas de REWITEC.

Al respecto, coincido con lo resuelto por la Sala en la Resolucion 0991-2020/TPI-
INDECOPI al determinar que no corresponde determinar la nulidad de la resolucion de
la Comision, en la medida en que dispuso que la Comision expresé los argumentos y
aquellos medios probatorios que le sirvieron de sustento para determinar que
DISTUGRAF obtuvo el registro del signo “REWITEC y logotipo” en clase 01 de la C.1.,
mediando mala fe.

b. Sobre la competencia del INDECOPI para resolver la accion de nulidad

Sobre este punto, al igual que en lo resuelto por la Comisidn, la Sala dispuso que, de
acuerdo con las facultades previstas en articulo 42.2. inciso a) del Decreto Legislativo
1033, el INDECOPI es la autoridad competente para resolver las acciones de nulidad; y
que, en el presente procedimiento no se discute si corresponde la transferencia o no de la
marca objeto de nulidad a favor de REWITEC.

Sin embargo, considero que el pronunciamiento de la Sala sobre la facultad de resolver
la accién de nulidad, tampoco ha sido suficiente, pues como he mencionado previamente,
no basta con mencionar la normativa por la cual se le ha otorgado al INDECOPI la
facultad para resolver las acciones de nulidad, sino que ademas debio dejar en claro que
en el presente procedimiento también se veia tutelado el interés de los consumidores, por
lo que la via arbitral no resulta idénea en el caso en concreto.

c. Sobre la mala fe incurrida por DISTUGRAF

Considero que el pronunciamiento de la Sala sobre la mala fe incurrida por DISTUGRAF
se encuentra mejor fundamentado, debido a que ha sefialado que, de la evaluacion de los
medios probatorios, si bien el Contrato suscrito entre las partes ha sido en fecha 26 de
octubre de 2016, es decir, posterior a la solicitud de registro, el proceso para dicho
acuerdo debid iniciarse anteriormente, por lo que DISTUGRAF si tenia conocimiento de
la existencia de REWITEC, asi como de sus marcas registradas, habiendo reconocido que
el signo objeto de nulidad le correspondia a esta ultima.

Asimismo, la Sala verifico a partir de los medios probatorios que a la fecha de la solicitud
de registro efectuada por DISTUGRAF, REWITEC ya contaba con 13 afios de presencia
en el mercado aleman, siendo titular de la marca “REWITEC” para identificar productos
de la clase 04, en Alemania desde el afio 2005. Ademas, identificd que la denominacion
“REWITEC” forma parte de la denominacion social de la empresa accionante y que
corresponde a un término de fantasia, siendo poco probable atribuir a la casualidad o a



una simple coincidencia que dos empresas en lugares distintos pudieran crear la misma
denominacion para identificar productos similares.

Siendo ello asi, la Sala determind que existen evidencias que permiten inferir
razonablemente que DISTUGRAF tenia conocimiento previo de la existencia de la
empresa REWITEC, asi como de sus marcas registradas, al momento de solicitar el
registro del signo objeto de nulidad, lo cual constituye un acto de mala fe.

5. CONCLUSIONES

La nulidad relativa de un registro marcario se produce cuando se ha comprobado que,
al momento de su solicitud, el administrado ha actuado mediando mala fe; o, cuando
se verifica que el signo solicitado se encuentra incurso en uno de los supuestos de
prohibicién previstos en el articulo 136 de la Decision 486.

En lo que se refiere a la nulidad de registro por tratarse de un signo distintivo obtenido
mediando mala fe, si bien la normativa no expone supuestos claros de aquellos
supuestos que configuran mala fe, considero que debe analizarse cada caso en
concreto, adoptando criterios establecidos por la doctrina, como son la verificacion
de las siguientes circunstancias: si quien actia de mala fe es del mismo sector
econdémico que quien dice ser el legitimo titular; si la marca objeto de nulidad
reproduce las mismas caracteristicas que una marca creada por otro; si la marca es de
fantasia y ha sido usada anteriormente en el mercado; si quien alega la nulidad ha
acreditado la existencia de su marca con anterioridad.

Pues considero que dichas circunstancias han sido determinantes en el caso bajo
analisis, para determinar que DISTUGRAF si tenia conocimiento previo de la
existencia de la empresa REWITEC, asi como de sus marcas registradas, al momento
de solicitar el registro del signo objeto de nulidad, como bien ha sido determinado
tanto en primera como en segunda instancia, para concluir que se configuré un acto
de mala fe.

En lo que respecta a la nulidad relativa por contravencion al literal d) del articulo 136
de la Decision 486, para que se configure el supuesto, considero que debe demostrarse
de manera objetiva que el titular de la marca objeto de nulidad tiene la calidad previa
de agente, distribuidor o representante del tercero que solicita la nulidad; es decir, que
se demuestre que en fecha anterior al registro las partes hayan suscrito algun
convenio, contrato, u otro documento, que de cuenta de una relacion comercial.

No obstante, en el presente caso, y como bien determind la Comisién de Signos
Distintivos del INDECOPI, de los documentos aportados en el procedimiento, la
empresa DISTUGRAF al momento de solicitar el registro de la marca “REWITEC y
logotipo” en clase 01, no contaba con la calidad de agente, distribuidor o representante
autorizado de REWITEC, pues la relacion contractual entre las empresas
mencionadas se efectudé de manera posterior a la solicitud de registro, por lo que
considero que no se incurrid en la prohibicion prevista en el literal d) del articulo 136
de la Decision 486.



- Respecto a la causal de nulidad relativa de un registro marcario cuando haya sido
obtenido en contravencidn a lo previsto en el literal €) del articulo 136 de la Decision
486, considero que en el presente caso, el INDECOPI no considero que si se trata de
un titulo o nombre de una persona juridica distinta al titular de la marca, es decir,
DISTUGRAF,; vy, se esta afectando la identidad o prestigio de la empresa REWITEC,
pues los consumidores en el mercado peruano podrian considerar que los productos
identificados con la marca “REWITEC y logotipo” se tratan de productos propios de
la empresa REWITEC, lo cual no seria cierto; por lo menos hasta antes de haber
suscrito el acuerdo comercial de fecha 26 octubre de 2016.

- De acuerdo con la normativa peruana aplicable, la Direccidn de Signos Distintivos
del INDECORPI, es la autoridad nacional competente para resolver las acciones de
nulidad planteadas tanto de oficio como de parte.

La facultad del INDECOPI para resolver las acciones de nulidad puede prevalecer
ante un acuerdo de resolucién de conflictos via arbitral suscrito entre privados, sobre
todo en aquellos casos en los que se demuestre que existe un interés general tutelado,
como lo es salvaguardar los intereses de los consumidores ante un riesgo de confusion
en el mercado.
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ANEXOS

Accion de nulidad interpuesta por la empresa REWITEC.

Contestacion a la accion de nulidad presentada por DISTUGRAF.

Resolucion 4559-2019/CSD-INDECOPI, emitida por la Comision de Signos
Distintivos del INDECOPI.

Recurso de apelacion formulado por DISTUGRAF.

Contestacion al recurso de apelacion presentado por REWITEC.

Resolucion 0991-2020/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del INDECOPI.
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

ACCIONANTE . REWITEC GMBH
EMPLAZADA . DISTUGRAF SAC.

Nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la
Decision 486 y el Decreto Legislativo 1075 — Mala fe - Articulo 136 inciso d)

de 1a Decision 486
Lima, doce de octubre de dos mil veinie.

[. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de febrero de 2019, Rewitec GmbH (Alemania) solicitd 1a nulidad
del registro de la marca de producto REWITEC vy logotipo (Certificado N°
240458), otorgado a favor de Distugraf S.A.C., para distinguir producto quimico
para la industria de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

YREWITELC

Sefiald lo siguiente:

() Al momento del otorgamiento del registro, la marca REWITEC y logotipo se
enconiraba incurso en las prohibiciones contenidas en el articulo 136
incisos d) y e) de la Decision 486", ademas de haber sido solicitada de mala
fe.

* Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aguelios signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particutar cuando: .
()
d) sean idénticos o se asemejen 2 un signo distintiva de un tercero, siempre que dadas las circunstancias
su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion, cuando el salicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada par et titular del signo protegido en
gl Pais Miembro o en el extranjero;
&) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con o sin fines de lucro,
o personas naturales, en especial, fratdndose del nombre, apellido, firma, titufo, hipecoristico, seuddnimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del soiicitante o identificada por el sector pertinente
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RESOLUCION N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

(i)  Es titular, en Alemania, de la marca REWITEC; inscrita con Certificado N°
30473797, desde el 4 de agosto de 2005, para distinguir productos de Ia
clase 4 de la Nomenclatura Oficial.

(i) Es ftitular, en /a Union Europea, de la marca REWITEC, mscnta con
Certificado N° 15974835, para distinguir productos y servicios de las clases
1,4 y42 de la Nomenclatura Oficial. -

(iv) La emplazada es la distribuidora y representante oficial en el Peru de los
productos de su empresa, toda vez que cuenta con su autorizacion en base
al contrato (“Agent Agreement”) celebrado con fecha 26 de octubre de
2016.

(v) Enlamisma fecha, ambas partes suscribieron el documento “Trade Name
Registration Agreement’ en el que aclaran que la marca REWITEC y

-logotipo. (Certificado -N° -240458)-inscrita .en el Perl, le pertenece
tnicamente a-Rewitec GmbH: :

(vi) - No obstante haberle solicitado por distintos medios la transferencsa de la
'marca, la emplazada no ha cumplido con tal requerimiento, lo que
demuestra la conducta desleal con la que viene actuando.

(vii) La emplazada no solo tenia conocimiento de la existencia de sus marcas,
sino que, ademas, por medio del registro de la marca objeto de nuiidad,
tiene la intencion de perjudicar los legitimos intereses de su empresa.

(viif) La denominacion REWITEC es parte de la denominacién social de su
empresa,

(ix) La marca objeto.de cuestionamiento-afecta la identidad- y prestlglo de
Rewitec GmbH, la cual es reconocida a nivel internacional.

Amparo sus argumentos en los articulos 136 i incisosd)ye)y 1722 de la: Demsmn

486. :

Adjuntd medios probatorios.

del publico como una persona distinta del golficitants, salve que se acredite ‘el consentimiento de esa
persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos:

(..}

2 Articulo 172.-. -
(.
La autoridad nacional competente decretara de of icicca sohcnud de cualqmer persona, Ea nulldad re!a’uva
de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencién de lo dispuesto en el articulo 136
0 cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accién prescribira a los cinco afios contados desde
la fecha de concesidn del registro impugnada.
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Con fecha 30 de abril de 2019, Distugraf S.A.C. (Perti) absolvié el traslado de la
accion de nulidad formulada sefialando lo siguiente:

()

(i)

(iii)

(v)

(v)

(vi)

(vii)

El registro de la marca objeto de nulidad no fue solicitado de mala fe, toda
vez que dicho acta fue informado oportunamente a la accionante, guien
estuvo de acuerdo con que el registro fuera inscrito a favor de su empresa
Distugraf S.A.C.

En el documento denominado “Trade Name Registration Agreement’ de
fecha 26 de octubre de 2016, la accionante Rewitec GmbH reconocié que
tiene conocimiento del registro de Ia marca en cuestion; y, de otro lado, su
empresa acepta que dicha marca le pertenece a la accionante.

El registro de la marca objeto de nulidad fue concedido con anterioridad (11
de agosto de 2016) a los acuerdos comerciales que utiliza la accionante
para reivindicar su titularidad.

Es cierfo que su empresa suscribio el contrato denominado “Agent
Agreement” con la empresa Rewitec Gmbh a fin de actuar como un agente
mercantil. En 1a clausula 2.6 de dicho documento se establece que ‘el
agente proporcionara todos los permisos, licencias y registros necesarios
para realizar negocios legalmente como agente de Rewitec en el territorio
nacional dentro de los 90 dias siguientes a la firma de este acuerdo (...) el
agente hace todo lo posible para apoyar a Rewitec en la adquisicion de
autorizaciones y licencias oficiales para la realizacion de pedidos en el
territorio confractual’.

Sin embargo, dicho contrato entr en vigor el 26 de octubre de 2016, por lo
que, a la fecha de [a solicitud de la marca cuestionada (25 de abril de 2016),
no existia relacién comercial entre las partes.

En la clausula 12 del contrato denominado “Agent Agreement” se estableci6
que “fodas las controversias que surjan de o en relacién con este acuerdo
serédn somefidas a arbitraje (...)", por lo. que claramente existe un
incumplimiento por parte de la empresa accionante, dado que debié iniciar
una peticién de arbitraje en Alemania y no solicitar la nulidad del registro en
cuestion. ' '

El Indecopi no sera la autoridad competente para emitir algun
pronunciamiento sobre la obligacion de transferir la marca, dado que el
presente caso corresponde a una litis que debe ser sometida a arbitraje.
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(viii}- Las prohibiciones-en que se sustenta la accién de-nulidad deben- ser
analizadas al momento en que se solicité el registro de la marca en cuestién
(25-de abril de 2018),-fecha en la'que no existia vinculacion alguna entre
ambas empresas.

(ix} -Actualmente, existen diferencias: comermaies con: Ea accionante, {a cual
pretende desconocer la inversién realizada por su empresa en el registro
de la-marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458).

Mediante Resolucion N° 4559-2019/CSD-INDECOP] de fecha 3 de octubre de
2019, la Comisién de Signos Distintivos-declaré FUNDADA Ia accién de nulidad
interpuesta por Rewitec GmbH y NULO el registro de la marca. REWITEC y
logotipo (Certificado N° 240458). Considero lo siguiente:

I. Cuestién previa Ce L e ;

- Lavemplazada ‘manifestd que Indecopi- no es: competente - para

- ‘pronunciarse sobre la obligacion de transferir la-marca REWITEC objeto
-de nulidad; siendo la-via-idénea el arbitraje.

-““Indecopi es la autoridad competente para resolver los procedimientos
-relativos al registro de marcas de productos y/o servicios, asi como los
procedimientos contenciosos relativos a estas.

Il. Mala fe

- Existen elementos suficientes que permiten concluir razonablemente que,
con antelacién a la presentacion de la solicitud de registro de la marca
objeto de cuestionamiento, la emplazada conocia o estuvo en posibilidad
de conocer la existencia de las marcas REWITEC, registradas en
Alemania a favor de la accionante para distinguir productos de la clase 4
de la Nomenclatura Oficial, actuacién que constituye una conducta de
mala fe.

- Ha quedado desvirtuada la. presuncién de buena-fe que ampara a la
emplazada, correspondiendo-declarar fundada la presente accidn en este
extremo.

/ll. Aplicacion del articulo 136 inciso d) de la Decision 486 s

- No: se ha demostrado que la emplazada haya . actuado ‘como
representante, distribuidora o una persona expresamente autorizada por
Rewitec GmbH; por lo que no resulta aplicable [a prohibicién de registro
establecida en el articulo 136 inciso d) de la Decisién 486.
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IV. Aplicacién del supuesto contenido en el inciso e) del articulo 136 de
la Decision 486 . ‘L

_ La accionante no ha acreditado que el sector pertinente de los
consumidores de los productos comercializados por su empresa
identifiqgue de manera univoca ia denominacién REWITEC o que dicha

e denominacion goce de reconocimiento, por lo que no se ha afectado su

= identidad o el prestigio de su nombre, correspondiendo declarar infundada
la accion de nulidad en este extremo.

V. Conclusién _

- El! registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) fue
solicitado mediando mala fe, razén por la cual se encuentra incurso en 1a
causal de nulidad establecida en el segundo parrafo del articulo 172 de fa
Decision 486, correspondiendo declarar fundada la accién de nulidad
interpuesta por Rewitec GmbH.

Con fecha 4 de noviembre de 2019, Distugraf S.A.C. interpuso recurso de

apelacion manifestando lo siguiente:

() La empresa Rewitec GmbH pretende desconocer lo dispuesto en la
clausula 12 del contrato “Agent Agreement’, puesto que inicid la presente
accion de nulidad, en lugar de una peticion de arbitraje en Alemania.

(i El conflicto se centra en un acuerdo comercial del que deriva el pago de
agenciamiento y la transferencia de una marca que corresponde a temas
de libre disposicion comercial y que afectan Gnicamente a las partes
involucradas.

(i)} La Comision manifestd que su empresa debid tener conocimientc de que
la accionante era titular del registro de la marca REWITEC en Alemania.
Sin embargo, ello no tiene sustento factico en prueba alguna, por io que
existe motivacién aparente de la resolucion impugnada.

(iv) La Comision no sustenta como es que su empresa conoci6 de la existencia
de la marca alemana con anterioridad al 26 de octubre de 2016 (fecha en
que celebré el contrato con la accionante), por lo que debe declararse la
nulidad de la resolucion apelada.

Con fecha 19 de diciembre de 2019, Rewitec GmbH absolvid el traslado de la
apelacion interpuesta reiterando sus argumentos. Ademas agrego o siguiente:
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(). -El hecho de que la emplazada no haya transferido el-registro de la marca
objeto de nulidad a favor de su empresa, constituye un supuesto externo al
contrato denominado “Agent Agreement’. En tal sentido, la autoridad
-competente para determinar ‘la nulidad de un registro de marca es el

“Indecopi. ' - :

(i) Es dificil que una empresa firme un-acuerdo de agente sin haber estudiado
y/o -conocido -con - anterioridad las marcas de 1la -empresa.- que va a
representar. Ademas, el nombre de su empresa incluye la denominacién
REWITEC que conforma a la marca objeto de nulidad. =

(i) En el documento denominado “Trade Name Registration Agreement” se
establece que el titular de la marca REWITEC es Rewitec GmbH, lo que
demuestra el conocimiento previo, asi como la mala fe con la que actud la
empiazada,

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar:. .~ ..

a) Sila Resolucién N° 4559-2019/CSD-INDECOPI.de fecha 3 de -octubre de
2019, se encuentra incursa en alguna causal de nulidad. L

b) De no ser el caso, si el registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado
N¢ 240458) se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en
el articulo 172 de la Decisién 486, al haberse obtenido de mala fe.

Il. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe .d'e Antecedentes -

Se ha verificado que Distugraf. S.A. (Perd) es titular de la marca de producto
constituida por la denominacion REWITEC y logotipo, conforme al modelo, que
distingue producto quimico para la industria de la clase 1 de la Nomenclatura
Oficial, inscrita bajo Certificado N° 240458, vigente desde el 11 de agosto de 2016
hasta el 11 de agosto de 2026. o s
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El referido registro fue solicitado con fecha 25 de abril de 2016 y otorgado
mediante Resolucion N° 13727-201 6/DSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de

2016.

2 Nulidad del acto administrativo

i 2.1. Marco legal

El articulo 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)
establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno
derecho, entre otros, el defecto o la omisién de alguno de sus requisitos de validez,
salvo que se presente alguno de los supuestos de conservacion del actc a que se
refiere el articulo 143,

Asimismo, el articulo 11.2% de la citada norma sefiala que la nulidad planteada por
medio de un recurso de reconsideracion o de apelacion sera conocida y declarada
por la autoridad competente para resolverlo.

2 Articulo 14.- Conservacion del aclo :

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea
trascendente, prevalece la conservacién del acto, procediéndose a su enmienda por la propia
autoridad emisora.

P 14.2 Son actos administrativas afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
Y, 14.2.1 El acte cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la
motivacion. )
14.2.2 E] acto emitido con una motivacién insuficiente o parcial.
1423 El acto emitido con infraccién a las formalidades no esenciales del procedimiento,
considerando como tales aquellas cuya realizacion correcta no hubiera impedido o
" cambiado e! sentido de la decisidn final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no
afectare el debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cuzlquier otro modo que el acte administrativo
hubiesa enido el misma contenido, de no haberse preducido el vicio.
14.2.5 Aquelios emitidos con omisién de documentacién no esencial.
14.3 No cbstante la conservacién del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el
acio viciado, salve que la enmienda se produzea sin pedido de parte y antes de su gjecucion.
4 Articuio 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

{..)

41.2 La nufidad de oficio sera conocida y declarada par la autoridad superior de quien dicté el acto. Sise
tratara de un acto dictado por una autoridad que no esta sometida a subordinacién jerarquica, la nulidad
se declarara por resolucion de la misma autoridad.
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De conformidad con lo establecido ‘en-el punto 1.1 de la Directiva-N° 02:2001/TRI-
INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las
Salas del Tnbunal del INDECOPI son los 6rganos competentes para declarar de
oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por
las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los
casos enumerados en el articulo 10 de Ia Ley del Procedimiento Administrativo
General u ofros que determinen las normas especiales.

2.2 Reqmsﬂos de valldez de: 105 actos: admmlstratlvos

El artlcuio 3 del TUO de fa Ley 27444 Ley: del Procedimiento Admmlstrat:vo
General (aprobado por Decreto-Supremo N° 004-2019:JUS) establece que son
requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, el siguiente:

- Motivacién.- El -acto - administrativo -debe- estar debidamente motivado en
~proporcion al contenido 'y conforme al ordenamfento ;undfco

De otro lado, el articulo 6 del mismo cuerpo normatlvo estabiece que Ia
motivacion debera ser expresa, mediante una relacién concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso especifico, y la exposicién de las razones
juridicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el
acto adoptado. Sefiala, ademas, que puede motivarse mediante ia declaracion
de conformidad con Ios fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condicién de que se Ies
identifique de modo certero, y que, por esta situacion, constituyan parte
mtegrante del respect;vo acto.

Asimismo, la norma.en. cuestién establece que no son admisibles como
motivacion, la exposicion de férmulas generales o vacias de fundamentacion
para el caso concreto o aquellas formulas que, por su oscuridad, vaguedad,

La nulidad planteada por ‘medio- de un recurso de reconsideracion: 0 de apefacuon 'serd-conocida y
declarada por la autoridad competente para resolverlo.

()
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contradiccion o insuficiencia, no resulten especificamente esclarecedoras para
ja motivacion del acto.

2.3 Aplicacién al caso concreto

En su escrito de apelacion, la emplazada sefiald que la Comision.no sustentd
cOmo es que su empresa conocié o debié conocer de la existencia de la marca
alemana con fecha anterior al 26 de octubre de 2016, por lo que existe falta de
motivacién en la resolucién apelada y, en consecuencia, debe declararse su

nulidad.

En el punto 3.5. de la Resolucién N° 4559-2019/CSD-INDECOPI, la Comision
expuso los fundamentos que sirvieron de sustento para considerar que el registro
de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) fue obtenido mediando
mala fe, tal como se aprecia a continuacion:

“Analizados en su conjunto los medios probatorios anteriormente citados, se
desprende lo siguiente. (i) la emplazada cuenta con un registro en Alemania, desde
el 04 de agosto de 2005, de la marca REWITEC para distinguir productos de la clase
04 de Ja Clasificacion Infernacional; (i) El signo solicitado reproduce de forma idéntica
la denominacion REWITEC; (iij) La emplazada reconoce que la marca registrada
REWITEC pertenece a la accionante; (iv) La denominacién REWITEC es una
denominacion de fantasia.

En ese sentido, existen elementos suficientes que razonablemente permiten
concluir que con antelacion a la presentacién de la solicitud de registro de la
marca materia de autos, la emplazada conocia o estuvo en la posibilidad de
conocer la existencia de las marcas REWITEC, registradas a favor de la
accionante en el extranjero para distinguir productos de {a clase 04 de la Clasificacion
Internacional y que estas e pertenecian a un tercero y pese a elfo, solicito el registro
de la marca cuya nulidad se pretende, la cual es sustancialmente semejante a la
marca de titularidad de la accionante; actuacion que constituye una conducta de mala
fe que el ordenamiento jurfdico no puede folerar.”

(El resaltado es de la Sala)

En atencién a lo expuesto, se advierte que la Resolucién N° 4559-2019/CSD-
INDECOP! de fecha 3 de octubre de 2019 ha sido emitida conforme a ley.
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3.-Cuestiones previas -

3.1 De lo manifestado por la emplazada

La emplazada ha manifestado que el conflicto se centra en un acuerdo comercial
del que deriva-el pago de agenciamiento y la transferencia de una marca ; lo.que
corresponde-a temas de libre disposicién.comercial y que afectan Gnicamente a
las partes involucradas. '

El presente caso versa sobre la accién de nulidad del registro de la marca
REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458). De acuerdo con lo establecido en el
articulo 42.2 inciso a) del Decreto Legislativo 10335, el Indecopi es la autoridad
nacional competente para resolver este tipo de acciones.

Cabe precisar que, en el presente procedimiento, no se discute si-corresponde
transferir la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) a favor de la
accionante.

3.2 De los extrérnos apelados

Distugraf 8.AC. ha interpuesto recurso de apelacién contra la resclucién emitida
por Primera Instancia Gnicamente en el extremo que declaré [a mala fe con la
que habria sido obtenida la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458).

En-la medida que ia accionante no.ha interpuesto.recurso de:apelacién ha
quedado firme el extremo referido a que la marca objeto de nulidad no- se
encuentra-incursa en la prohibicién de registro. establecida en el articulo 136
incisos d) y e) de la Decision 486.

5 Articulo 42 del Decreto Legislativo 1033.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto
de: P

a) En el caso de la Direccidn de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades
Yy cancelaciones de registro de oficin o a pedido de parte; y las acciones por infraccion a los derechos de
propiedad intelectual bajo su competencia,

() '
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4. Nulidad del registro de una marca

4.1, Determinacion de la norma api'icable

La declaracién de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que
ni éste ni la solicitud que lo origing, han surtido los efectos previstos por la ley.
Siendo asi, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la
norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgd, ya que la nulidad
del registro se evaluara de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma
vigente a la fecha de concesion de la marca. En tal sentido, aquellas causales
de nulidad estipuladas en normas gue entraron en vigencia con posterioridad no
invalidan un registro otorgado validamente de acuerdo a la normatividad vigente
al momento de su concesién. Lo contrario generaria una inseguridad juridica y
significaria aplicar una norma retroactivamente, lo cual esta expresamente
prohibido por el articulo 103 de nuestra Constitucion®.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto
REWITEC vy logotipo, registrada bajo Certificado N° 240458 (con fecha 11 de
agosto de 2016), se encontraba vigente la Decision 486 y el Decreto Legislativo
N° 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca
debe ser evaluada sobre la base de los criterios contenidos en dichas normas.

En cuanto a la parte procedimental, cabe sefialar que se aplican ias normas
vigentes a la fecha de tramitacién de la accion de nulidad.

4.2. Causal de nulidad

El segundo parrafo del articulo 172 de la Decisién 486 senala que la autoridad
nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta accién prescribira a los cinco afios contados desde
la fecha de concesion del registro impugnado.

8 Articulo 103 de la Constitucion. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece al req.
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En el presente caso, se advierte que la solicitud denulidad presentada- por
Rewitec GmbH tiene como sustento ia supuesta mala fe con la que habria
actuado la emplazada al momento de solicitar el registro de la:marca REWITEC
y logotipo (Certlflcado N° 240458)

5. Respecto de lamala fe lnvocada

51 Derecho de pre!amon v buena fe

511 Concepto Y naturaleza lundlca de Ia buenafe

El derecho‘ comparadoy la doctrina-nacional coinciden en considerar-a la buena
fe’ como un.principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto
para establecer un estandar juridico o un modelo de conducta a seguir. En
efecto, Torres Vasquez® sefiala que los principios generales, entre ellos, la buena
fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento juridico. Es, a su juicio,
ademas, un principio general de integracion: a falta de iey o de costumbres, los
vacios que presenta el ordenamiento juridico se integran con los principios
generales, entre los que fi gura la buena fe. :

De la Puente y Lavalle® -sefiala ‘que la buena fe es conSIderada en forma
consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha
recibido dandole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto juridico.
La buena fe no es una creacion del legislador, que ha preestablecido su
contenido; es la adaptacién de un principio inherente a la conducta de los
hombres, en la esfera mas amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso
regular para que sea susceptible de tener efectos juridicos. Por su parte, Jiménez
Vargas-Machuca' sefiala que la buena fe, como principio general del derecho,

7La Real Acacdemia Espafiola define a ta buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse ef
comportamiento honesto de los sujetos de derecha”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia
o temeridad con giie se hace algo o se posee o defenta algan bien”, Definicionés extraidas del Diccicnario
de 1a Lengua Espaniola - Vigésima Segunda Edicién, Real Academia -Espafiola en www.rae.es.

fTorres Vasquez, Anfbal. "Acto Juridico”, ldemsa, Lima - Perti, 2001, pp. 426-427.

SCitado por Pérez Gallardo, Lecnarde en: Cadigo Civil Comentado Editorial Gaceta Jurtdica, Lima-Perd, p
132.

19 Jiménez Vargas-Machuca; Roxana, “La Unidad del principie general de fa buena fe y su frascendencia en
el Derecho maderno®, En: Contratacién Privada, Jurista Editores, Lima - Pert 2002, pp: 85.-
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constituye una via de comunicacion del derecho con la moral social y con la ética,
lo cual supone la canalizacion del derecho hacia sus metas mas elevadas.

Agrega la autora nacional tltimamente citada que si bien nuestro Cadigo Civil es
asistematico en su conceptualizacién — al considerarla un principio general
interpretativo de los contratos y los actos juridicos, mientras que, por ofro lado,
menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y comin
intencién de las partes” — la ubica como principio precisamente en la norma que
establece la forma como debe interpretarse el acto juridico™.

Con relacion a la propiedad infelectual, el Tribuna! Andino ha sefialado
recientemente en el 12-IP-2015' lo siguiente:

“| a buena fe es concebida como la conviccién o conciencia de no perjudicar

a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuacién de buena fe es el
lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de
sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre fodo, con la intencidn de obrar
en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las
actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de
quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. (...)".

En el ambito administrativo, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-JUS)
establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento
administrativo (Articulo IV del Titulo Preliminar) al Principio de buena fe
procedimental * (numeral 1.8); por el cual la autoridad administrativa, los

Asimismo, sefiala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez,
buen proceder, buena intencién, confianza en la verdad de un acto juridico, ingenuidad, candor, inocencia,
ete. teniendo siempre una connotacién loable y sana, sociaimente aceptable y deseable.

bidem {nota 10}, pp. 83-84. .

12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de detubre de 2015, p. 11.

13 Articulo IV del Titulo Preliminar.- Pringipios del Procedimignto Administrativo
“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentaimente en los siguientes principios, sin perjuicio
de Ia vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...}
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administrados, sus representantes o-abogados y, en general, fodos:los participes
del procedimiento, realizan -sus respectivos actos ;procedimentales guiados por
el respeto mutuo, la colaboracion y la buena fe. La autoridad administrativa no
puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisién de oficio
contemplados -en la presente Ley. Ninguna :regulacién del procedimiento
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta
contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas
nacionales y extranjeros™.

51.2 Clasiﬁcacién_ de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza-del atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificacion entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta
clasificaciéon responde, en buena cuenta, a las dos formas en:que se manifiesta
el derecho: como normativa o como facultad'. Asi, la buena fe cbjetiva se
vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas
normativamente, mientras que la buena fe subjetiva estd asociada con la
intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda
actuar para no dafiar un interés ajeno tutelado por el derecho.

1.8. Principio dé& buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, 16s administrades, sus
representantes o abogados y, en general, todos fos participes del procedimiento, reatizan sus respectivos
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, [a: colaboracion -y la buena fe. La .autoridad
administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revision de cfcuo

- contemplados en la presente Ley.

“Ninguna regulacion del pracedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare‘alguna
conducta contra la buena fe procesal’. .

"Allan R, Brewer-Carigs en su obra "Pnnmptos del Procedimignto Administrativo en América Latina” (Ed.
Legis, Colombia 2003) sefiala que la presuncion de licitid o inocencia v el principio de 1abuena fe del
interesado se encuentra recogidc en la ley peruana en el numeral 1.8 det articule 1V del Titulo Preliminar
(pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Mordn Urbina en sus "Comentarios -a la Ley del Procedimiento Administrativo
General” (Ed. Gaceta Juridica, Lima - Per(l 2003) precisa que, con el acogirmiento de la buena fe en la
actuacion administrativa, el ordenamiento busca la proteccion a la confianza de [a apariencia generada
en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la conflanza razonable o iegitima de que no
ejercitara dicha facultad o de que la ejercitara de ofrc modo. Agrega gue la buena fe o la confianza
legitima, como es canocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el
comportamiento propio de las autaridades, los administrados, los represeniantes y abogados {p. 37).

*8Cfr. José Luis de los Mozos. El Principic de Ia buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1985, p, 39,

M-SPI-01/01 14-24

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA-PROTECCION. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle D¢ |1a ‘Prosa:104,San Borja, Lima 41 = Per / Telf: 224 7800
e-mail: censultas@indecopi. gob.pe / Web: www.indecopi gob.pe



{J § Presidencia N
PER deTConsejo de Ministros

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intefectual

RESOLUCION N° 0991-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento
del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas
tipicas que no son aceptadas en el trafico mercantil, porque se considera que
atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el
mercado. La primacia del orden publico sobre ei principio de la buena fe subjetiva

e se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia*¢. Esta disposicion
e ha excluido expresamente de su ambito la aplicacién del articulo 2014 del Cédigo
Civil7, '

5.2 El papel de la buena fe en el sistema compe’tiﬁvo de mercado

5.2.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier
relacion juridica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial; se manifiesta
con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuacion de Ia
Administracién se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que
reclama el trafico mercantil, relacionandolo con el fenémeno de la competencia
econdmica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como
sucede con el Derecho de la Propiedad Indusirial y el Derecho de la
Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen
el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado,

15 a declaracion de nulidad de'un registro determina, con efectos retroactives, gue ni éste ni la solicitud que

fo origing, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por dafios y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro
hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara:
a A las resoluciones sobre infraccion de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de Ia declaracion de nulidad; vy,
b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaracién de nulidad en cuanto hayan sido
gjecutados con anterioridad a la misma.
No es de aplicacion en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el-Articuio 2014 del Codigo
Civil.

VArticulo 2014.- El fercera gue de buena fe adquiere a titulo oneroso algdn derecho de persena que en el
registro aparece con facultades para otorgario, mantiene su adquisicidn una vez inscrito su derecho,
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en
los registros pdblicos.
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que ‘contribuyen-de manera significativa-a reconocer el origen -empresarial-que
responde - por ellos. En- tal sentido, -debe ‘asegurarse -su -transparencia en
beneficio “no sélo de los - empresarios  que - compiten  entre .si :sino
fundamentalmente de ‘los consumidores ylo usuarios que son los Ulitimos
beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atencidn a:lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva
marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas juridicas, entre las que
destacan aquellas cuya finalidad esencial no sélo es la de evitar el riesgo de
confusion con otras marcas que ya gozan de proteccion registral sino, ademas,
definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien
salicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su. titular
haya obrado de buena fe al momento de:solicitar su registro. El comportamiento
desleal o de mala fe del titular-de la marca registrada. supone la ruptura de un
principio tan fundamental como -es el de la seguridad del trafico juridico, cuya
consecuencia ineludible debe ser — dependiendo en el momento en el que se
produzca — alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelacién obtenido
por [a presentacion de su solicitud de registro; denegar el registro en atencién a la
causal contenida en el articulo 136 inciso d} de la Decision 486'%; ¢ sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacia del principio
de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulaciéon tiene por objeto
conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los
competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decision 486
restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento
de prohibiciones absolutas y relativas. Perc también es verdad que regulan en forma
objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra

EArticulo 136.<“No-podran registrarse como marcas aquellos:signos cuyo-uso en-el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuande: (...}
d)-sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las mrcunstancras
su-uso pudiera originar un riesge de confusion o de asociacion, cuando el solicitante sea ¢ haya sido un .
representante; un.distribuidor o una persona expresamente autorizada por e titular del SIgno protegido en
el Pafs Miembro o en el extranjerc; (...). ;
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el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de
la actividad deshonesta y desleal en las practicas comerciales.

522 La mala fe en la etapa pre v post registral

En nuestra legislacién vigente en materia de propiedad industrial, el principio de
la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

() En la etapa pre-registral se pone de manifiesto-a través de la prohibicién de
registro contenida en ef articulo 136 inciso d) de la Decisién 486, segun la
cual se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el
extranjero®. En estos casos, la Autoridad denegara el registro de un signo
solicitado.

El supuesto antes descrito no es el tnico caso de mala fe que puede
presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demas
supuestos deberéa tenerse en consideracion que, al no haber una causal de
prohibicion, no es posible denegar de oficio 0 a pedido de parte el registro
de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta ain mas relevante si,
durante la etapa pre-registral, la actuacion de la Administracion ha de
orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad juridica
que exige el trafico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideracion que, al haber impuesto la norma
legal aplicable en la materia, |a carga en la administracion de no reconocer
la prelacion del solicitante cuando quede demostrado que obré sin buena fe
y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de
prelacién) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia logica es la
de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el
articulo 136 inciso d) de la Decisién 486 como causal de prohibicion relativa

¥Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el articula 113 de la derogada Decision 344 como
un supuesto de mala fe. :
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al-registro, cuya aphcacmn procedera en.forma analoga al procedlmtento de
nulidad. .

(i) Con relacién a la etapa post-registral,: el articulo 172 de la Decision 486
establece que la autoridad nacional competente decretara de oficio o a
solicitud -de -cualquier-persona la nulidad relativa- de un registro de -marca
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisién
486 no describe — ni siquiera a titulo de ejemplo, como si lo hacia la Decisién
3442 — qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables
cbjetivamente, ya que son contrarias a la seguridad juridica y representan un
obstaculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a -que-la nocion de mala fe -constituye un.concepto general, ‘cuyo
contenido esta representado por una gran diversidad de situaciones que deberan
ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la
enumeracion de los supuestos que pueden generar la aphcacnon del concepto
de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos
generales, siguiendo io establecido en el derecho comparado?, que-incurre en
mala fe quien — en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro —
tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la
deliberada intencién de perjudicar a un competidor.

DE| articulo 113 literal ¢) de la Decision 344 estab!ecéa lo siguiente: .
La autoridad nacional competente podré decretar, de oficio o a pettc:lén de parte mteresada la nuhdad dei
registro de una marca previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...} ) El registro ‘8¢ haya obtenido de mala fe. Se coremderan casos de mala fe, entre otros, los

siguientas:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en &l extranjero,
solicite ¥ obtenga el registto a su nombre de esa marca u otra confundibie con aquella, sin el
consentirniento expreso del Btular de [a 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.

%Par ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecide que la figura juridica general del abuso del derecho
es aplicable también al dereche de marcas cuando se esta ante el supuesto de una solicitud de registro
de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicién, Munich 1999, pp. 1367 v ss.
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En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sefialado en el Proceso 12-1P-2015%% que:

“(_..) para determinar si una persona obré con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar una
disposicion legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal’.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefala que:

“(...) se presume que todo comportamiento estd 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 el ordenamiento. Se presume ademas
que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intencién de
causar dafio alguno, o de violar una disposicién normativa o de abstenerse de
ejecutar un deber propio, como resultado de o cual quien pretenda afirmar lo
contrario debe probarfo”.

5.3 Aplicacién al caso concreto

Para acreditar la mala fe de la emplazada, ia accionante presento los siguientes

medios probatorios: _

() Copia del documento denominado “Agent Agreement” de fecha 26 de
octubre de 2016, celebrado entre Rewitec GmbH y Distugraf S.A.C.

(i) Copia del documento denominado “Trade Name Registration Agreement’
de fecha 26 de octubre de 20186, celebrado entre Rewitec GmbH y Distugraf
S.A.C.

(i) Impresiones de la pagina web de TMView con informacion respecto del
Certificado N° 30473797.

(iv) Copia del Certificado de registro N° 015974835 emitido por la EUIPO.

(v) Informacién contenida en la pagina web
hitps://www.rewitec.com/index.php/en/.

Del analisis de los medios probatorios presentados, la Sala advierte lo siguiente:

22 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.
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-- ~Para‘la suscripcidén de los-acuerdos-comerciales-usualmente existe un
periodo en que las empresas intervinientes evalian a su contraparte:para
analizar la pertinencia de su celebracién, asi como un lapso para las
negociaciones correspondientes. En ese sentido, la suscripcién de los
documentos en los que se plasma el acuerdo es la finalizacion de un
proceso que inicid tiempo atras.

En atencion a ello, si bien los acuerdos denominados “Agent Agreement” y
“Trade Name Registration Agreement” se suscribieron el 26 de actubre de
2018, el proceso para tal efecto debid iniciarse antenormente

- . En el documento. sefialado en eI ‘numeral . i), las-partes- del presenie
procedimiento acuerdan lo siguiente:

e Rewitec GmbH designa . a Dlstugraf S.A. C como - su . agente
mercantil, importador y distribuidor en el Peru de recubrimiento de
silicato de alta calidad para varias aplicaciones.

« Distugraf S.A.C. se compromete a “hacer todo lo posible para iniciar
relaciones comerciales para la venta de los productos por y en
nombre de Rewitec”.

- La'emplazada seria‘la. responsable de obtener todos los permisos;
licencias y registros necesarios para realizar negocios legalmente
como agente de Rewitec en el territorio contractual dentro de los 90
dias siguientes a la firma del acuerdo.

- En-el documento del numeral ii), se acuerda que el-nombre registrado
REWITEC en la ciudad de Lima (Perl) pertenece exclusivamente a Ia
accionante, Rewitec GmbH, tal como se aprecia a continuacion:
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- Las impresiones de la pagina web de TMView se refieren a que Rewitec
GmbH es titular en Alemania de la marca REWITEC que distingue aceite y
grasas industriales, lubricantes de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita el 4 de agosto de 2005, bajo Certificado de registro N°® 30473797.

- El documento descrito en el numeral v), acredita que Rewitec GmbH es
titular en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea de la
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marca REWITEC para distinguen productos y servicios de'las clases 1, 4y
42 de Ia Nomenclatura Of' caaI mscnta el 7 de febrero de 2018

- Respecto de: S ia' : lmpre5|on ode .Z-'-I' " pagina web
https: //www reW|tec com/index. php/en/, se advierte: que Rewitec es una
empresa alemana fundada en el afio 2003 y se dedica al desarrollo de
aditivos lubrtcantes a base de nanopartlculas conforme' se aprecia a
continuacion:

& > QR rewﬁeccomfinde:cphpienfaboal—us.html PR s s E)‘ﬁr

iii Apficacones - @ INDECOPIzSuscad.. &5 InfranetPrincipal €Y OficinadeSignosD.. ¥ Gmad £ YouTube B¥ Maps @ Darts-ip - Buscar

About us D cOMBANY

: Bt s

: REVWATEC-Team
Targeting durabitity and sustainability : Sostaingbilty

. _ )
Ever sinzs the wheel wes invented, innovative peopts have been lodking at the issue of ngEgaments

friction and wear, so the developmant of technalugies for optimising friction and Research partnar

suitsble surface coatings goes back a long way_Lossés caused by wear and tezr in Netwarks
bearings, gearbaxes and similar units, are remarikabler Every yesr the sconomies of PORTEOLIE
indusirial countries recerd losses of about B percent of gress domestic product. To :
raduce this bigh nurmbss and boost the $fe and performanca of stressed systems in the PRODUCTS
tong temm, the Lentral Hesslan company REWITECT bas come up with an : MEDIA
unprecedented product porifolio.
CONTACT
: Founded In 2003, the technology company has set fiself the task of promuting the
langevity and ene;
i devalopment of nane- 2nd micro-particie based iubricant additives, REWITEC™ focuses
EVENTS

arn the sustained running time of treated engines and gearbaoxes and would thus Be to

ke 2 coneldersble conibution (o anergy friendiness. With the abjectives of

i protecting investments 3gainst wear and excessive energy consumption and achieving

system security and emse of repalr, the madium-sized lbricant cpecialist REWITEC®

markeiz it= selutions worldwide. In terms of its awn development, however, the

i mdependent company atfaches graat importance te high-quality production Tn

¢ Germany. For this reason, the entire research, devein:ment and production takss place
at e headguartars i | ahnan, ) GFC Confersnce 2020

230R 200 - 2208 72020
UNIT| Minsrataitechnotogie-
Farum 2020

HRED2E - W202G

De lo actuado en el procedlmiento ‘asi como de Ios medios probatorios
presentados, se desprende lo 5|gwente

- A la fecha en que la emplazada solicit6 el registro de la marca objeto de
nulidad, 1a accionante tenia 13 afnos enel mercado aleman, dedicandose
al desarrollo de aditivos lubricantes a base de nanoparticulas.
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Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0991-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

- La accionante es titular, en Alemania, de la marca REWITEC para distinguir
productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, desde el 4 de agosto de
2005, es decir con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto
de nulidad.

- La denominacién REWITEC que forma parte de la marca cuya nulidad se
pretende, ademas de ser parte de [a denominacion social de la accionante,
es un término de fantasia, siendo poco probable atribuir a la casualidad 0 a
una simple coincidencia que dos empresas en lugares distintos pudieran
crear la misma denominacion, para identificar productos similares.

- Los acuerdos comerciales celebrados entre ambas partes determinan que
la emplazada conocia de la existencia de la empresa accionante, asi como
de su marca REWITEC, habiendo reconocido que este signo le pertenecia
a esta ultima.

Del andlisis en conjunto de los medios probatorios antes sefialados, se determina
que existen evidencias que permiten inferir razonablemente que, a la fecha de la
solicitud de registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458), la
emplazada tenia conocimiento de la existencia previa de la marca REWITEC de
la accionante y que a través de su conducta estaba afectando la futura actividad
comercial de la empresa accionante en el mercado peruano.

En consecuencia, la Sala considera que, a partir de los actuados en el presente
procedimiento, se puede concluir que, a la fecha en que se solicitd el registro de
la marca objeto de nuiidad, la emplazada actué con mala fe.

5. Procedencia de |a accion de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la
marca de producto REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) fue obtenido de
mala fe, por lo gue se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido
en el articulo 172 de la Decision 486.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 0991-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

IV RESOLUCIC)N DE LA: SALA

Prlmero Dedarar lNFUNDADO al pedldo de nuhdad de Ia Resoluclon N“ 4559-
2019/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2019 efectuada por Distugraf
S A.C.

Segund -~ Declarar iNFUNDADO el recurso- de apelacnon mterpuesto por
Distugraf S.A.C. '

Tercero.- CONF!RMAR la -Re‘solu"cién Ne 4559‘-201QIC-S-D-INDE-COPI-de fecha 3
de octubre de 2019, que declardé FUNDADA la accién de nulidad por mala fe
interpuesta por Rewitec GmbH, contra el registro de la marca REWITEC y
logotipo, conforme al-modelo, inscrita bajo Certificado N° 240458, a favor de
Distugraf S.A.C., para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura
Oficial.

Quinto.- Declarar NULO el registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado
N° 240458) para.distinguir productos delaclase 1 de Ia Nomenclatura Oficial.

Sexto Premsar que queda FIRME la Resolucién N°4559 2019/CSD INDECOPI
de fecha 3 de octubre de 2019, en el extremo que declard INFUNDADA la accion
de nulidad interpuesta contra el registro de la marca REWITEC .y logotipo
(Certificado N° 240458) por encontrarse incursa en la prohibicién del articulo 136
incisos d) y e) de la Decisidn 486.

Con la mtervenc:on de los Vocales Virginia. Maria Rosasco Dulanto Sylwa
Teresa Bazén Leigh, Carmen Jacquehne Gavelan Diaz, Gonzalo Ferrero
Diez Canseco y Fernando Raventés Marcos
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VIRGlNIA MAREA ROSASCO DULANTO e
Presidenta de la Sala Especializada en Propledad Intelectual
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