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Sobre el argumento de la mala fe en la obtencion del registro
marcario como mecanismo de defensa en un procedimiento de
infraccion marcaria

Mediante Sentencia de interpretacion prejudicial recaida en el proceso
234-1P-2021 del 14 de octubre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 5565 del 22 de octubre de 2024, el TJCA
estableci6 lo siguiente sobre los alegatos de mala fe en la obtencion
del registro marcario como mecanismo de defensa en un
procedimiento de infraccion:

«“¢En un procedimiento de infracciéon marcaria cabe evaluar el
argumento de defensa de la denunciada si la marca se adquirié
de mala fe por la denunciante?”

“¢.En un procedimiento de infraccién marcaria corresponde
evaluar si la marca registrada base para la presentacion de la
denuncia, incurre en las prohibiciones establecidas en el
articulo 135° de la Decision 4867

Las dos preguntas anteriores plantean dos situaciones de alcance procesal
diferente. En el primer caso, el argumento de la mala fe se esgrime como
un mero mecanismo de defensa en el que el demandado expresa una
respuesta negativa que conlleva la afirmacion de un hecho. En el segundo
caso, el argumento de la mala fe es la base de una accién que rebasa el
alcance de una simple defensa y se expresa como una especie de “contra
demanda o reconvencioén”, que tiene una pretension independiente al del
proceso en que se opone, que ameritarfa la realizacién de un proceso
aparte y diferenciado de aquel en que se origina.

En el primer caso, en que el argumento se opone solo como medio de
defensa, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia® que si el
denunciado en una accién por infracciébn marcaria prueba que, con
anterioridad al comienzo de dicho procedimiento, inicié6 una accién de
nulidad con relacién al registro marcario que sustenta la denuncia por
infraccioén, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el
procedimiento de infracciéon marcaria y espere el resultado de la accién de
nulidad, pues el resultado puede tener incidencia directa en la accién por
infraccion.

Para que opere la regla de este criterio juridico interpretativo se requiere la
verificacion de dos condiciones: (1) la existencia de una acciéon de nulidad
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planteada con anterioridad al proceso en que se la opone; y, (i) que la
accion de nulidad del registro marcario pueda incidir efectivamente en el
resultado de la accién por infracciéon de derechos. Si no se cumple uno de
estos requisitos, el criterio es inaplicable.

En el segundo caso, en que el argumento se plantea como una especie de
“reconvenciéon o contrademanda”, se tiene que la Decision 486 no prevé
esa posibilidad por lo que en una interpretacion sistematica puede inferirse
que no es admisible interponer una especie de “reconvenciéon o
contrademanda” en los procesos de infraccion marcaria segun la norma
andina. En estos casos, se tendra que proceder conforme lo prevea la
normativa interna de los paises miembro.
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Ver respuesta a la pregunta 4.5 de la Interpretacion Prejudicial 473-IP-2018, de
fecha 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de
Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019 (paginas 65 y 66), que a su vez fue

recogida como acto aclarado en el parrafo [4.10] de la Interpretacion Prejudicial
243-1P-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo

de Cartagena 5187 del 22 del mismo mes (paginas 52 a 54).»

El criterio juridico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
bttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesEiles/ / Gacetas/ GACE
1'A%205565.pdf
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