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PRESENTACION

La presente revista académica es el trabajo conjunto de los estudiantes del
octavo semestre, del grupo “B” pertenecientes a la Facultad de Ciencias Juridicas
y Polticas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el cual fue realzado
con arduo empefo y una fuerte conviccion investigativa. De este modo, se
pretende divulgar la cultura juridica dando a conocer tematicas que han
impulsado la investigacion juridica, donde se han venido abordando temas
respecto a la propiedad Industrial.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
LA COMPETENCIA Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS

En vista de ello, nos complace presentar esta Revista de Derecho “Una mirada

III

critica a la propiedad industrial” cuya principal tematica versa sobre los derechos
de la Propiedad Industrial. De hecho, la propiedad industrial atraviesa por muchas
incertidumbres y desafios en nuestro pais, pese a ser de interés nacional e
internacional, pues no es una falacia decir que se esta perdiendo el interés en el
estudio de este tema o que se esta perdiendo el progreso de este. Por lo mismo,
es de gran importancia académica abarcar este tema, asi como el planteamiento

de propuestas para un mayor progreso intelectual vy juridico.

Esta edicion tiene un enfoque critico y a la vez enriquecedor porque se ofrecen
creativas propuestas de solucidn para cada problema juridico identificado. Asi, en
las siguientes paginas, nuestros lectores encontraran ensayos sobre temas
relacionados con el comercio electrénico y su influencia en el nombre comercial;
reivindicacion de patentes y la escasa cultura patentaria; la representacion
grafica en marcas olfativas y tacties; la presuncién de riesgo de confusidn en
signos andlogos; y el problema interpretativo de los presupuestos de la

denominacion de origen.

La gran proeza de lograr una produccion juridica revestida de calidad y excelencia
académica no hubiera sido posible sin el esfuerzo constante de cada uno de los

estudiantes involucrados en la investigacion, de los coordinadores quienes
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aportaron su tan preciado tiempo y trabajo, a quienes les brindamos nuestro

agradecimiento.

Finalmente, manifestamos nuestro deseo de que se estimule e impuke Ila
produccidn juridica en nuestra facultad con su posterior publicacién para que asi
pueda hablarse de una verdadera contribucidén a la literatura juridica, que se pone
a disposicion de la sociedad.
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INFLUENCIA DEL COMERCIO ELECTRONICO EN LA
PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL RESPECTO AL
CRITERIO DE TERRITORIALIDAD

Apaza Yanqui Luz Lelia
Centeno Lupaca José German
Coila Belizario Dina Lisbeth
Flores Churqui Heide Rosy

RESUMEN

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
LA COMPETENCIA Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS

El nombre comercial es cualquier signo que un empresario utiiza para identificar
su actividad econdmica, su empresa o su establecimiento mercantil y permite
diferenciar al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus
consumidores puedan determinar si estan adquiriendo los productos o servicios

del proveedor que ellos desean.

En el Perq, la proteccion con el efecto del registro del nombre comercial tiene un
caracter netamente declarativo. El INDECOPI afirma que no es admisible que el
titular de un nombre comercial, que usa en relacidn con una actividad de escasa
trascendencia territorial, se reserve para si el derecho a emplearlo con
exclusividad en la totalidad del pats.

El comercio electrénico es kb mediacion entre la oferta y la demanda vy el
perfeccionamiento de las transacciones que entre elas se realza a través de
medios digitales de comunicacion, es un mercado virtual que no posee limites
geograficos (fronteras) ni temporales.

Este criterio, que es la forma de limitacidn territorial a la proteccion del nombre
comercial, que viene siendo utiizado por la autoridad administrativa, como se
hizo en el caso “"Maras Restaurante”, y ya en la actualidad, se ve desvirtuado por
la influencia del comercio electrénico, que viene siendo de uso constante.

Por tanto, limitar el nombre comercial a un ambito geografico restringido hoy en

dia (influenciados por el comercio electronico) es ir en contra de la proteccion de
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la actividad empresarial, puesto que imitamos la visibn empresarial de expansion
de su actividad empresarial.

ABSTRACT

The commercial name is any sigh that an entrepreneur uses to identify his
economic activity, his company or his commercial establishment and allows to
differentiate the entrepreneur himself from his drivers, in such a way that his
consumers can determine if they are acquiring the products or services of the
supplier that they wish.

In Peru, the protection with the effect of registering the commercial name has a
Clearly declarative character. INDECOPI affirms that it is not admissible that the

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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owner of a commercial name, which he uses in relation to an activity of little
territorial importance, reserves for himself the right to use t exclusively in the
entire country.

Ecommerce is the mediation between supply and demand and the improvement
of the transactions that are carried out between them through digital means of
communication, it is a virtual market that has no geographical mits (border) or
time.

This criterion, which is the form of territorial limitation to the protection of the
commercial name, which has been used by the administrative authority, is
distorted by the influence of ecommerce, which has been in constant use.

Therefore, we believe that imiting the trade name to a restricted geographical
area today (influenced by electronic commerce) is going against the protection
of business activity, since we limit the business vision of expanding its business
activity.

INTRODUCCION

En la actualidad vivimos en un contexto donde existen multitud de empresarios
que buscan distinguirse y destacarse de competidores en el mercado, haciendo
para elo, uso de signos identificadores, como los nombres comerciales, que
buscan trasladar al consumidor o usuario una imagen sobre los mismos.
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Ante elo, el INDECOPI segun el articulo 2, numeral 1, inciso h), del decreto
legislkativo 1033 y el articulo cuatro del decreto legislativo 1075, es el 6rgano
encargado de velar por el nombre comercial. Es por esto que, esta entidad, para
cumplir con la proteccion del nombre comercial, viene aplicando el criterio de
territorialidad, con el que ha limitado a ciertas empresas ka proteccién del nombre

comercial de forma localzada y en otras de forma extensiva.

Sumado a ello tenemos al comercio electronico, que ayuda a la expansidn de las
empresas, una herramienta que viene siendo utiizado con mayor frecuencia,
pues les permite legar a nuevos clientes de diferentes partes del pais y del

exterior, difundiendo también sus productos, asi como su nombre comercial.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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Vemos, por consiguiente, que el comercio electrénico influye en la expansion del
nombre comercial, y de esto el beneficiado es el empresario. Sin embargo, la
autoridad administrativa contina empleando el criterio de territorialidad
localzada para los hombres comerciales, afirmando que no es admisible que el
titular de un nombre comercial, que usa en relacidn con una actividad de escasa
trascendencia territorial, se reserve para si el derecho a empleario con
exclusividad en la totalidad del pais; sin tomar en cuenta kb influencia del
comercio electrénico en las empresas limitando asi a las mismas que facimente

pueden expandir sus negocios a nivel nacional.

Visto lo anterior, el presente trabajo busca poner de manifiesto el efecto del
comercio electronico en la proteccidon del nombre comercial, tema que vamos a
tratar en este trabajo. Para elo, tocaremos, en primer lugar, el marco tedrico
sobre el nombre comercial y el principio de territorialidad, después se detallaran
aspectos generales sobre el comercio electronico y posterior a elo,
presentaremos algunos casos reales para luego plantear nuestra postura

respecto al tema.

I. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y EL PRINCIPIO DE
TERRITORIALIDAD
1.1. La Proteccion de la Propiedad Industrial

Se puede dividir en dos grandes ramas al Derecho de la Propiedad Intelectual:

Derecho de Autor y Derecho de la Propiedad Industrial. Dentro de este uitimo

UNA MIRADA CRITICAA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

REVISTA DE DERECHO




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

podemos encontrar diferentes elementos, siendo los mas conocidos los Signos
Distintivos, las Patentes de Invencion, las Patentes de Modelos de Utiidad vy los
Disenos Industriales (Maravi, 2009).

Los signos distintivos hacen referencia a cualquier palabra, imagen, etc., que
sirven para identificar un producto o un servicio en el mercado con k finalidad
de potenciar el desarrollo de la actividad econdmica. Ademas, son bienes
inmateriales compuestos principalmente de marcas, nombres comerciakes, lkemas
comerciales y denominaciones de origen, y como caracteristica comun entre ellos
es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado

(de alii se explica el nombre de signo distintivo). Poseen también ciertos aspectos
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usuales, entre ellos, la necesidad o conveniencia del registro, la territorialidad de
la proteccion vy, el plazo de proteccidn renovable (Maravi, 2009).

1.2. Sistema Constitutivo y Declarativo

“En materia de proteccidn de la propiedad industrial, existen dos sistemas de
proteccidén: declarativo y constitutivo de derecho. El sistema dechrativo se
obtiene a partir del uso del signo, siendo el registro Unicamente declarativo del
derecho, por tanto, no resuta oblgatorio” (Cornejo, 2018, p. 12). Es decir,
adquiere el derecho de propiedad quien primero usa el nombre comercial, dicho
uso sera el que establece nuestra legiskcion, es decir, el uso del signo y los
medios probatorios que pueden acredtarlo. El sistema constitutivo de derecho,
se otorga la propiedad sobre la marca a quien primero obtiene su inscripcion en
el registro respectivo. Es asi que el registro es indispensable para el nacimiento
del derecho vy, por ende, existird una mayor seguridad juridica tanto para el titular
como para terceros que deseen conocer la fecha exacta a partir de la cual
surgieron los derechos sobre la marca (Cornejo, 2018).

También se reconoce al derecho declarativo en el Art. 191 de la Decisidn 486 de
la Comunidad Andina, el cual que establece que: “El derecho exclusivo sobre un
nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando
cesa el uso del nombre o cesan ls actividades de la empresa o del

establecimiento que lo usa”. En el mencionado articulo no expresa precisamente
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el ambito de proteccion territorial, no obstante, en atencidn a los principios de
propiedad industrial, se debe aplicar el principio de territorialidad (Munoz, 2019).

1.3. Los Nombres Comerciales
1.3.1. Definicion

El nombre comercial es cualquier signo que un empresario utiiza para identificar
su actividad econdmica, su empresa o establecimiento mercanti. Generalmente,
el nombre comercial esta asociado mas con el nombre del establecimiento. Cabe
la posibiidad de que una empresa pueda tener mas de un nombre comercial, si
ocurre esto es porque tiene locales que ofrecen diferentes bienes y servicios o

porque los locales tienen productos y servicios, los cuales estan dirigidos a
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diferentes sectores econdmicos de ka poblacion (Maravi, 2009).

El nombre comercial es el nombre de las empresas y/o negocio, aquel
nombre a raz del cual todos los consumidores identificamos los
establecimientos a los cuales concurrimos para adquirir productos o
servicios” (Cornejo, 2018, p. 14). “El nombre comercial permite diferenciar
al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus
consumidores puedan determinar si estan adquiriendo los productos o
servicios del proveedor que ellos desean. (Renteria, 2019, p. 44)

Cabe resatar que el nombre comercial, nombre societario (razén social y
denominacion social) y las marcas, a veces, pueden legar a coincidir en la
practica mercantil, sin embargo, tienen una naturaleza y caracteristicas distintas
(Maravi, 2009). Ademas, el nombre comercial puede ser mulkiple, mientras que
la razén o denominacion social es Unica, es decir, un comerciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero solo una razén social (Proceso N° 221-IP-
2019).

1.3.2. Segun la normatividad

El articulo 190 de la Decision 486, resulta bastante clara al establecer el siguiente
concepto de Nombre Comercial:

Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una

actividad econdmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil. Una
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empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominacion social, razon social u otra designacion inscrita en un registro de
personas o sociedades mercanties. Los nombres comerciales son independientes
de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo

ambas coexistir.

Nuestra legislacion (Titulo IX del Decreto Legislativo 1075) establece que el
derecho exclusivo sobre un nombre comercial empieza desde su primer uso en
el comercio (Decision 486, articulo 191) y termina cuando cesa el uso del nombre
0 cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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1.3.3. Funciones del Nombre Comercial

Citando a la profesora Diaz Gomez (como se citd en Calderdn, 2016), sefiala que

el nombre comercial desempena cinco funciones:

a) Individualizar al empresario y a la actividad empresarial; b) Servir de
instrumento de captacién de la clientela; c) Concretar y exteriorizar el
crédito o buena reputacion de la empresa; Proporcionar publicidad a la
actividad empresarial; y, d) constituir una denominacién bajo la cual se
realizan transacciones mercanties. (Calderén, 2016, p. 3)

1.3.4. Importancia del Nombre Comercial

Manuel Marquez (como se citd en Renteria, 2019), afirma que cuando se sacan
al mercado ideas exitosas y se lucran con elas, muchas de estas nuevas
creaciones pueden ser consideradas plagio y tener en cuenta que los nombres
comerciales son los nombres de los establecimientos y, en primer lugar, protegen
las esferas de influencia y la base real de clientes, esta situacidn se puede ver en
muchas veces (Renteria, 2019).

Es por esto que, teniendo en cuenta que ks imagenes comerciales o las
expresiones artisticas constituyen parte del patrimonio de una empresa, por lo
tanto, si estas no son protegidas de manera efectiva, caen en riesgo de ser
copiadas o plagiadas por quien quiera beneficiarse de su éxito y obtener

ganancias a costa de quien es su titular. De la misma manera entra en juego el
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logro comercial de las ideas, muy aparte del costo econdmico, se requiere tiempo
y dedicacidén para lograr el posicionamiento en el mercado del producto o servicio,
asi como su reconocimiento por parte de los consumidores (Renteria, 2019).

Rengifo Garcia (como se citd en Renteria, 2019), afirma que ks funciones y
caracteristicas del nombre comercial han permitido establecer la necesidad de
mantener un régimen de proteccidn independiente, por elo, un estudio del
nombre comercial permite entenderlo como un invaluable derecho de propiedad
industrial, y resulta, a veces, ser el Unico derecho que ostentan los empresarios
sobre el signo que han utiizado para presentarse ante el consumidor (Renteria,
2019).

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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De esta forma, el nombre comercial es un derecho construido y formado con la
empresa, que al ser protegido sin requerir un registro o depdsito, resulta
fundamental en la defensa de los intereses del empresario, mas en paises en
donde aun no se ha interiorizado la importancia de la propiedad industrial, y en
los cuales pueden pasar muchos afios antes de que el empresario decida registrar
su marca o hacer el depdsito de su nombre comercial (Renteria, 2019).

Aunado a ello, debemos considerar también “lo establecido en nuestra
Constitucidn, la misma que en su articulo segundo contempla los derechos
relevantes de la persona. El inciso 8 del articulo 2 se refiere basicamente
a dos derechos, teniendo asi al derecho a la creacidon, en todas sus formas
y manifestaciones, a la propiedad sobre dichas creaciones y al producto
de la explotacion de las mismas. (Renteria, 2019, p. 37)

1.3.5. Caracteristicas del nombre comercial

Para Cornejo (2018), en la revision de la Resolucion N° 387-1998/TPI Precedente

de Observancia Obligatoria, se asume estas caracteristicas principales:

e Necesidad de proteccion: en el pais donde se reclame proteccién se
sustenta la necesidad de basar la existencia y el derecho de proteccion del
nombre comercial en concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad

juridica para los competidores.
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e Zona geografica: El derecho sobre un nombre comercial se circunscribira
al ambito urbano o a la zona geografica de k clentela efectiva y se
extendera a todo el pais si existiese difusion masiva y constante a nivel
nacional del mismo.

e Uso efectivo: debe ser establecidko de manera fehaciente, en
consecuencia, las declaraciones juradas de Licencia de Funcionamiento, la
Sala considera que no constituyen pruebas de uso real y efectivo, dado

gue no acreditan un uso efectivo de la actividad econdmica (pp. 27-29).

1.3.6. Proteccion del Nombre Comercial

El Derecho al nombre comercial nace desde su uso real y efectivo con relacion al
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establecimiento y/o actividad econdmica que lo distingue, ya que es el uso lo que
permite su consolidacion y mantenga su derecho de exclusiva (Cornejo, 2018).

En el Perd, la proteccidén con el efecto del registro del nombre comercial tiene un
caracter netamente declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente
y ese derecho esta supeditado al empleo del nombre comercial (Cornejo, 2018).

El derecho del nombre comercial se extingue con el cese definitivo de la actividad
econdmica del establecimiento, es decir, por él no uso del nombre comercial. En
esta medida, el nombre comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y efectivo
del comercio. Si este desaparece, el nombre desaparece con él, y se convierte en
una “res nulius” de la que terceros se pueden apropiar (Cornejo, 2018).

1.4. El Principio de Territorialidad

Segun cada normativa nacional, se entiende por principio de territorialidad que,
sera kb ley del pais donde se otorga el derecho la que regule su creacidon y
disfrute, es decir, cada pais regulard en su ley interna, aquelo que se puede
proteger, asi como las razones para la no proteccion, la definicion del contenido
y duracion del derecho, las facultades que tiene el titular y las acciones previstas
en los casos de infraccion (Aleman, 2010).

La proteccidbn del derecho de propiedad intelectual ampara el principio de
territorialidad y sus efectos estan limitados por el pais que lo otorga. Y que el

nombre comercial, segun el convenio de Paris, esta protegido por todos los paises
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miembros, con el propdsito de impedir que un tercero utiice el mismo nombre.
En consecuencia, este derecho solo se protege en el Estado en el cual ha sido
reconocido, sin una aplicacidon parcial de la territorialidad (Muioz, 2019).

1.4.1. El Principio de Territorialidad y el nombre comercial en el
Peru

Ni la Decision 486 ni el Decreto Legislativo 1075 contienen referencia
expresa sobre el ambito de proteccion del nombre comercial. En
consecuencia, al no encontrarse expresamente regulada la extension
territorial o la influencia efectiva, que debe tener el uso de un nombre

comercial, el hecho de que se trate de una extension minima o amplia, no
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afectara la adquisicion de derechos sobre el mismo. (Calderén, 2016, p.
14)

1.4.2. Dimension Territorial del Nombre Comercial

Cornejo (2018) en la revision de la Resolucidbn N° 0211-2018/TPI INDECOPI, se
indica que:

No es admisible que el titular de un nombre comercial, que usa en relacion
con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para si el
derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del pais. Tampoco lo
es que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del
territorio nacional tenga un derecho de exclusividad en todo el pais,
basado en la simple posibilidad de expandir su uso en el futuro. Sin
embargo, el campo de proteccion territorial de un nombre comercial se ird
extendiendo conforme se vaya incrementando su ambito de difusion y
donde existan razones concretas para pensar que se extendera. (p.30)

II. SOBRE EL COMERCIO ELECTRONICO

2.1. El comercio electronico.

El comercio electronico o e-commerce, es el proceso de compra y venta de
productos por medios electronicos, como las aplicaciones movies e Internet. El

comercio electronico se refiere al comercio minorista en lnea como a las
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transacciones electronicas que en los Ukimos afios estda reemplazando a las
tiendas fisicas de ladrilo (Telo, 2019).

Feldstein y Scotti (como se citd en Telo, 2019), lo definen como:

Aquela modalidad de comercio en la que kb mediacion entre kb oferta y la
demanda y el perfeccionamiento de las transacciones entre elas se realza
a través de medios digitales de comunicacion, ya sea por redes abiertas o
cerradas, en un mercado virtual que no posee limites geograficos
(fronteras) ni temporales y no tiene una ubicacion determinada, porque
se encuentra en el ciberespacio. (Telo, 2019, p. 32)

Las acciones del e-commerce giran en torno al cliente, a quien se trata de atraer
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la atencidon hacia el sitioc Web mediante publicidad en medios tradicionales y por
promociones en Internet. Una vez que el clente conoce el sitio, se trata de
interactuar con él, sele brinda la informacién que requiere, se atiende y absuelve
sus dudas; luego se le ofrece todas las opciones de pago y de seguridad para
gue efectle su transaccion de manera adecuada y satisfactoria. Finalmente, se
brinda al consumidor servicios posventa para mantener y reforzar su preferencia

y leattad, y asi recomiende el sitio a otras personas (Malca, 2001).

2.2. El comercio electronico y la actualidad

El comercio electrénico tuvo su umbral en los anos 70, con las transferencias
electronicas, sobre todo a nivel financiero, como también las comunicaciones, y
es que esta nueva modalidad ha revolucionado el anuncio de productos y la forma
de venderlas sin importar los horarios y mucho menos la ubicacidon del cliente,

sin restringir el crecimiento de los negocios (Carrion, 2020).

Segun la Camara Peruana de Comercio Electronico (CAPECE 2020) “desde el
confinamiento por causa del COVID-19 el comercio electrénico acelerd su
crecimiento, lo que debia ser en 5 afios en solo 3 meses, logrando que categorias
de poca o ninguna participacion como bodegas, restaurantes y panaderias,
tengan una participacion del 40% en el consumo, cuando antes solo
representaba el 12.5%"” (Camara Peruana de Comercio Electrénico [CAPECE],
2021).
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Se resalta que el nUmero de empresas que entraron en el comercio electronico
han crecido cuatro veces (...). Segun datos de la Camara Peruana de comercio
Electronico (CAPECE):

Antes de b pandemia habia alrededor de 65.800 comercios que vendian
de manera online. Para el cierre del 2020, se contabiizaron alrededor de
263.200 comercios que venden mediante esta modalidad. En el caso de
los usuarios, antes de la pandemia habia 5.1 milones de compradores
mensuales en promedio (...), ya el 2020 cerr6 con 11.8 milones (36% de
la poblacién peruana). En lineas generales, el comercio electrénico en el
Perd crecid 50% en el 2020, alkcanzando los $ 6.000 milones. (CAPECE,
2021, p. 21)
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2.3. Caracteristicas del comercio electronico

a) La tecnologia del comercio electronico es muy extendido, puesto que esta
disponible  practicamente dondequiera que se pueda conectar una
computadora a internet (Ayal, 2017).

b) Tiene un alcance global, lo cual permite que las transacciones comerciales

crucen las fronteras culturales, locales y nacionales de manera mucho mas

conveniente y econdmica que en el comercio tradicional (Ayak, 2017).

c) Proporciona riqueza de informacion, la cual permite a un comerciante en linea
entregar mensajes de marketing complejos y enriquecidos con texto, audio
y video, a un publico de milones de personas de una manera que no es
posible con las tecnologias del comercio tradicional, como el radio, la
television o las revistas; ademas los comerciantes pueden personalzar sus
mensajes de marketing a individuos especificos ajustando el mensaje con el
nombre, intereses y compras anteriores de una persona (Ayala, 2017).

d) Es interactiva, dado que faciita la comunicacion entre el comerciante y el
consumidor, y permite al comerciante involucrar al consumidor de formas
simiares a una experiencia cara a cara, pero a una escala global mucho mas
masiva (Ayala, 2017).
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2.4. Ventajas del comercio electronico

e Alcanzar eficiencia y flexibilidad: Permite alas empresas ser mas eficientes
y flexibles en sus operaciones internas, porque se obtiene un mayor
contacto con proveedores y clientes al responder con mayor rapidez a sus
necesidades (Malca, 2001).

e Amplar y penetrar mercados: Permite abarcar un amplio mercado
facimente y a un costo menor. Las posibilidades de eleccidon se ampliaran
y no se reduciran a zonas geograficas (Malca, 2001).

e Modificar rapidamente productos: Es necesario lanzar nuevos productos

para mantener ventajas competitivas en un mercado saturado de
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productos y servicios. La velocidad a la que se pueden cambiar los
productos o servicios en Web, es facil de hacerlo, solo es modificar una
pagina de informacidn o una base de datos. (Malca, 2001).

e Faciitar la compra y venta: Las compras a través de Internet son
relativamente sencillas. Los clientes actuales podran adquirir sus articulos
desde la comodidad de su hogar y recibirlos en su domiciio (Malca, 2001).

o "Definir el nivel de seguridad: Toda la informacion que viaja por Internet,
y en particular la informacion de crédito de sus clientes, tiende a
interceptacion y si no esta debidamente encriptada podria ser utiizada en
su perjuicio” (Malca, 2001, p. 42).

2.5. Impacto del comercio electrénico
2.5.1. Impacto econémico

El autor Malkca considera que, la practica intensiva del comercio electronico esta
causando un impacto profundo en la economia global y en las economias locales.
Diversas industrias y sectores se veran afectados, con mayor o menor rapidez e
intensidad, dependiendo de la naturaleza de los bienes y servicios que ofrezcan
(Malca, 2001).

2.5.2. Impacto sobre el sector turistico

El turismo contribuye a la difusion y publicidad del nombre comercial, gracias a
que los turistas, al conocer diversidad de signos distintivos, son susceptibles a

compartir con otras personas la experiencia que se llevaron al consumir o0 emplear
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servicios de referidas empresas. El impacto en el sector turistico se da gracias a
gue el comercio electronico permite que los consumidores finales preparen sus
paquetes vacacionales, comparando, reservando y contratando directamente a
las aerolineas, cadenas de hoteles, lineas de cruceros, etc. (Malka, 2001).

2.6. Influencia del comercio electronico a través del Internet

e Los Competidores: “La capacidad de potenciar ese valor estd
condicionada por el factor tiempo. Asi, tan solo en la medida en que estas
estrategias sean desarrolladas por la empresa antes que sus potenciales
competidores, sera posible competir con éxito” (Malca, 2001, p. 97).

e Ubicacion geografica: "“No solamente debe considerarse a los
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competidores tradicionales de la empresa por su ubicacion geografica, ni
por el area de productos o servicios, puesto que en este escenario virtual
se eliminan los limites sectoriales y geograficos de la actividad econdmica
donde actla la empresa” (Mala, 2001, p. 47).

III. POSTURAS DEL INDECOPI FRENTE A LA APLICACION DEL
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN LA PROTECCION DE
NOMBRES COMERCIALES

A'lo largo de los afios, la Sala Especialzada en Propiedad Intelectual del Tribunal
de Defensa de INDECOPI, ha establecido en sus resoluciones, la necesidad de un
ambito de influencia econdmica (principio de territorialidad) relevante para que
un nombre comercial no registrado resulte oponible ante un tercero, ya sea para
impedir el acceso a registro de un signo distintivo confundible posterior, o para
anular el registro de un signo ya inscrito que haya sido concedido en afectacion
del derecho que por el uso real, efectivo y relevante del nombre comercial se

confiere.

Es asi que la Sala ha considerado que brindar proteccidon a nivel nacional respecto
de un nombre comercial usado para una determinada actividad econdmica es
peligroso para el comercio y la economia. Afirma que la realidad del Peru es que
los nombres comerciales solo tienen efectos concretos, en la medida en que son
conocidos en un marco territorial limitado. De este modo, no se deberia reconocer

una proteccidbn amplia para un nombre comercial que es utiizado Unicamente
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para una determinada actividlad empresarial con escasa transcendencia
territorial. La Sak ha apuntado, ademas, que tampoco considera admisible que
el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del pais tenga un
derecho de exclusividad en todo el territorio nacional, basado en la simple
posibiidad o potencialidad de una utiizacion a un futuro mas extenso (Calderon,
2016).

3.1. El Caso Maras Restaurante

En el afio 2009, el hotel The Westin, tuvo la idea de crear un nuevo restaurante,
el cual denominaron MARAS. La empresa promotora Inversiones Nacionales de

Turismo, S.A. inicid los tramites de registro de la marca MARAS ante la Direccidn
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de Signos Distintivos del INDECOPI. La empresa realizd una busqueda de
antecedentes fonéticos para la denominacibn MARAS en la chse 43, que
comprende a los servicios de restauracion. Dado que no se encontraron
resuttados idénticos ni similares, se presentd la solicitud de registro de la marca
MARAS RESTAURANTE y logotipo, para distinguir servicios de restauracion
(alimentacién); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Al
no haber enfrentado oposiciones, dicho registro fue concedido mediante
Resolucién N° 17222-2010/DSD-INDECOPI, quedando inscrito bajo Certificado

N° 64116, con vigencia hasta el 5 de noviembre de 2020.

En el 2011, dona Paulna Reyna Pastor Torres, titulr de A-MARAS S.A.C.
interpuso accidn de nulidad contra la referida marca, basando su pretensiéon en
que usaba el nombre comercial no registrada MARAS RESTAURANTE, el cual
alegd haber usado para distinguir a su establecimiento ubicado en una concurrida
playa del Sur de Lima, con anterioridad a la presentacion de la solicitud de
registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (Certificado N° 4116).

La accidn de nulidad planteada fue declarada fundada por la Comision de Signos
Distintivos — sub area de la Direccidbn de Signos Distintivos destinada a la
resolucion de casos contenciosos — en Primera Instancia, mediante Resolucion
N.°1486-2012/CSD-INDECOPI, de fecha 4 de mayo de 2012, reconociendo el uso
del nombre comercial RESTAURANTE MARAS en el periodo comprendido, al

menos, desde el febrero de 2004 a setiembre de 2011, esto es con anterioridad
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al momento en que se presentd la solicitud de registro de la marca materia de
nulidad. Una vez determinado que el nombre comercial fue efectivamente

empleado, se pasa inmediatamente a analzar si el mismo ha sido vulnerado.

Ante dicho falo, la emplazada interpuso recurso de apelacion alegando,
fundamentalmente, que la Primera Instancia no habia analizado el ambito de
influencia econdmica del nombre comercial. Concretamente, alegd que los
medios probatorios presentados por las accionantes solamente probaban que
hubo una prestacion de servicios de restauracion en el distrito de Lurin (balneario
del Sur de Lima) pero ninguna prueba acreditaba un uso real, efectivo de uso

potente fuera de dicha zona.
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Finaimente, la Sala declard infundada la accion de nuldad interpuesta. Su
resolucién se basd en el hecho de que — a su criterio — los medios probatorios
adjuntados por la accionante acreditaban que las actividades econdmicas se
realizaban Unicamente en su local ubicado en el distrito de Lurin, y que no se
presentd evidencia suficiente para determinar que el campo de influencia del
nombre comercial de la accionante se hubiese extendido a un mayor ambito de
influencia que determine una proteccidn en gran parte — y menos aln en la

totalidad — del territorio peruano.

En atencién a lo anterior, la Sala no otorgd una proteccidon extensiva al nombre
comercial no registrado invocado. Sin embargo, la autoridad marcaria peruana
dejoé a salvo el derecho de la accionante de seguir haciendo uso de su nombre
comercial MARAS RESTAURANTE dentro de su ambito de influencia econdmica.
Es asi que tenemos al dia de hoy que la empresa con la denominacién A-MARAS
S.A.C. sigue vigente, asise demuestra en la pagina de consulta del Registro Unico
de Contribuyentes de la SUNAT.
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TABLA 1

Datos generales de "Maras Restaurante”

NOMBRE COMERCIAL: Maras Restaurante
DENOMINACION A - MARAS S.A.C

LOGOTIPO

RUC 20537443031

ESTADO DEL Activo

CONTRIBUYENTE

DOMICILIO FISCAL Calle Los Pulpos Manzana. A Lote. 1 Urb.

Jahuay Lima - Lima — Lurin.

ACTIVIDAD ECONOMICA Principal - 5630 - Actividades De Servicio De
Bebidas
Secundaria 1 - 5590 - Otras actividades de
alojamiento
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Elaboracién Propia
Fuente: Pagina de consulta, https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp

Referente a la empresa que tiene el nombre comercial de MARAS RESTAURANTE,
al cual, b Sala Especialzada en Propiedad Intelectual finalmente declard
infundada k accidn de nulidad interpuesta por la accionante, aduciendo que no
se presentd evidencia suficiente para determinar que el ambito de influencia del
nombre comercial, otorgandole la proteccion del nombre comercial Unicamente
en el distrito de Lurin, siendo esto una proteccion del nombre comercial de forma
restringida. Sin embargo, esta empresa, en la actualidad, esta haciendo uso de

redes de internet, asi lo comprobamos con el siguiente cuadro.
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TABLA 2
Lista de sitios web donde aparece el nombre comercial "Maras
Restaurante”

SITIOS WEB DIRECCION
FACEBOOK https://www.facebook.com/restaurantemaras/?ref=page
internal
RESTAURANTE http://www.restaurantemaras.com/
MARAS

GMAIL rest.maras@gmail.com

CARTA MENU https://carta.menu/restaurants/lurin/a-maras-sac
TRIPADVISOR  https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant Review-

a3396860-d3652820-Reviews-Maras Restaurante-
Lurin_Lima Region.htm|

Elaboracién Propia
Fuente: Sitios web mencionados.
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De esta forma comprobamos que la empresa Maras Restaurante utiiza los medios
electrénicos con el que se da a conocer a un publico amplio y que en sus paginas
web, actualmente, esta recibiendo mensajes de sus clientes, quienes visitan estos
sitios para dejar sus comentarios calificando la calidad del servicio, ademas, dicha
empresa pone a disposicion de sus clientes ka opcion de reservar los servicios que
ofrece; con esto, deducimos que la empresa tiene clientes, no solamente en el
ambito del Distrito de Lurin, que INDECOPI ke otorgd la proteccion de su nombre
comercial, sino que, se evidencia que por la influencia del comercio electronico
en el que se desenvuelve la empresa, ha terminado por expandir su ambito de

influencia econdmica a nivel nacional e inclusive internacional.

Cabe mencionar que, al buscar informacion sobre la empresa Maras Restaurante,
nos encontramos con otro signo distintivo que también lleva el mismo nombre,
situacidn que en las redes de sociles podria inducir en el consumidor a que este

sea objeto de confusion.

Casos como el de Maras Restaurante, existen muchas que se han hecho un
espacio en el comercio electronico, tal es el caso de “Kambista” que vio que los
peruanos tienen lka necesidad de adquirir ddlares, ya sea para pagar deudas
hipotecarias, las cuotas de un auto o un préstamo en el banco, lo que hace

algunos afos solo existian dos formas de adquirir la moneda extranjera: en una
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compania financiera o con un cambista de la cale; la primera opcidn era muy

costosa y la segunda, demasiado peligrosa.

Al observar esta problematica es que Daniel Bonifaz y Paulo Valdiviezo decidieron
crear Kambista en el 2017, una fintech que ofrece la misma seguridad de un
banco, pero con el precio de la cale, para lograr que los clientes realzaran este
cambio digital con confianza y tras cuatro afios, 60 mil clientes han confiado en

Kambista para realzar transacciones seguras.

Estas empresas, gracias al comercio electronico, han logrado ser mas eficientes
en sus servicios, y tengan mayor flexibiidad internamente, permite que estas

tengan un contacto mas cercano con sus clientes, sin importar la localizacion
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geografica, ya que la distancia ya no es un obstaculo para vender en un mercado
global. La empresa Maras Restaurante, Kambista, y otras empresas, con stios
Web, tienen ventajas como el acceso a mercados no solo nacionales sino
internacionales, que no hace falta que sus locales estén por todas partes hasta
donde se proyecten legar.

Esta claro que el comercio electrénico, es una herramienta que ayuda en
difusidon y expansion de una actividad comercial (uso real y efectivo), permitiendo
las transacciones de compra y venta sin limitacion fisica, territorial, y lo mejor de
todo es que las reservas de los comensales pueden realizarse las 24 horas del
dia, los 365 dias del afio. Se rompen asi los esquemas del comercio tradicional,
ya que estos cambios originardan una modificacion total y radical en las

expectativas de los clientes, creando asi mercados completamente nuevos.

IV. NUESTRA POSTURA FRENTE A LA APLICACION DEL PRINCIPIO
DE TERRITORIALIDAD EN LA PROTECCION DE NOMBRES
COMERCIALES.

Por lo analzado en parrafos anteriores, compartimos la postura que el Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 99-IP-2014, fundamentd lo

siguiente:

Que la proteccidn de la propiedad industrial se soporta en dos principios basicos:

a) la proteccion de k actividad empresarial; y, b) la proteccion al consumidor.
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Por lo tanto, al ser ka actividad empresarial tan cambiante, en relacion con el
movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial, conectado con
dicha realidad, no puede protegerse de manera restringida, debido a que hoy en
dia es muy comUn que en periodos cortos los empresarios extiendan sus
actividades, abarcando mayores territorios y alcanzando un mayor nimero de
consumidores. En este sentido, el Tribunal opina que limitar el nombre comercial
a su ambito de difusidn es atentar contra el principio de la proteccion de la
actividad empresarial, ya que lo que pretenden los empresarios es precisamente
expandir su actividad comercial. De este modo, concluye el Tribunal que el
nombre comercial debe tener una proteccion en todo el territorio del pais

miembro respectivo y no solo en una parte del mismo.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
LA COMPETENCIA Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS

En conclusidén, este Tribunal ha manifestado que la proteccion del nombre
comercial debe ser en todo el territorio del pais miembro, debido a que la
expansion del mercado empresarial, no puede estar imitado a una localidad, sino
que puede ser conocido en todo el pais gracias al desarrollo de ka tecnologia,

herramienta que hace que el nombre comercial legue a mas consumidores.

En ese entender, creemos que limitar el nombre comercial a un ambito geografico
restringido es ir en contra de ka proteccion de la actividad empresarial, puesto
que imitamos la visibn empresarial de expansidon de su actividad empresarial, por
tanto, el nombre comercial deberia tener una proteccion en todo el territorio del
pais, ya que en la actualidad los empresarios cuentan con las herramientas
necesarias para crecer, expandir y penetrar en distintos ambitos geograficos.

Aunado a elo, consideramos que el derecho al nombre comercial ya no deberia
ser de caracter declarativo (derecho exclusivo desde el uso del nombre
comercial), sino que deberia ser constitutivo (desde el registro), ya que esto
permitird una mejor proteccidon y evitara conflictos futuros de dos o mas
empresas que sostengan el mismo nombre comercial. Por consiguiente, al tener
derecho exclusivo sobre un determinado nombre comercial, esto permitira al
empresario duefio del nombre tener un reconocimiento y la proteccidn a nivel
nacional, aunado a ello también lka proteccidon frente a terceros que quieran sacar
algun beneficio a costa del titular (copia o plagio).
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Sosteniendo lo anterior mencionado, sobre que el derecho del nombre comercial
debe ser de caracter constitutivo, esto con el fin de romper con la usual regla
general de que el derecho de un nombre comercial se adquiera con su empleo
en el mercado y, mas bien, someter su proteccién a su registro ante la direccidn
de signos distintivos, dandole asi al nombre comercial el mismo tratamiento de
las marcas y aplicar un sistema constitutivo de derecho y no declrativo de
derecho, de manera que la proteccion sea sobre todo el territorio nacional una
vez se haya obtenido el registro.

Es asi que, si se brinda el derecho exclusivo sobre un nombre comercial con

caracter constitutivo, muchas de las personas que tienen interés en registrar un

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
LA COMPETENCIA Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS

nombre comercial tendrdn un mayor conocimiento sobre los Signos que se
encuentran protegidos y en consecuencia tendra ka certeza que en un futuro su
registro no podra ser cuestionado por el uso previo de un nombre comercial no
registrado, situacidon dicha sea de paso es la podemos encontrar con frecuencia
en la actualidad.

4.1. Analisis del costo beneficio

La comision de los Signos Distintivos, al optar por el registro constitutivo, evitara
los conflictos originados entre el nombre comercial y las solicitudes de inscripcién
de marcas, evitara resolver los innumerables casos de nulidad de registros de
nombres similares o iguales que causan confusidn en el mercado, entonces
podemos observar que exigiendo el registro constitutivo del nombre comercial se
genera seguridad juridica en el titular, y en la aplicacion de decisiones en casos
especificos.

Sobre el costo para el registro del nombre comercial, debe ser minimo, pues,
debe ser accesble para todos los solictantes que quieran proteger
constitutivamente su derecho sobre este signo; respecto al plazo de los tramites
para lka obtenciébn del registro del nombre comercial, ésta debe ser
considerablemente sencilo, de estaforma darle el beneficio al titular del nombre
comercial a registrarse, garantizandole su seguridad frente a las copias en el
mercado, como también la distincion de sus productos y servicios.
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El registro constitutivo del nombre comercial beneficiara al estado en su conjunto,
porque no representara egresos para el Estado, asimismo busca una mejor
explotacidn del nombre comercial por parte del titular que lo registrara y podra
disfrutar a exclusividad de los derechos que se le confiere, ademas la sociedad
en general tendrd un mayor conocimiento sobre los signos que se encuentran
protegidos y publictados en la pagina del INDECOPI y en consecuencia tendran
kb certeza que en un futuro, su registro no podra ser cuestionado por el uso
previo de un nombre comercial no registrado, y esto impactara positivamente en

el crecimiento y desarrolo econémico de las empresas.

CONCLUSIONES
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La proteccion nombre comercial a nivel nacional, en la actualidad, solo recae en
algunas empresas, esto por ka aplicacién del principio de territorialidad que exige
a las mismas que tengan una influencia efectiva, al respecto, existen posturas
tanto en las decisiones del tribunal de justicia de la comunidad Andina como las
del INDECOPI que son diferentes.

Este criterio, que es la forma de limitacidon territorial a la proteccion del nombre
comercial, que viene siendo utiizado por la autoridad administrativa, se ve
desvirtuado por la influencia del comercio electrénico, que viene siendo de uso
constante.

Las empresas cuentan, hoy en dia, con la herramienta del comercio electrénico
que les ayuda a expandirse o hacerse conocer en diferentes lugares del pais y
del mundo, ante este escenario, son susceptibles de encontrarse con empresas
gue empleen el mismo nombre y realicen las mismas actividades econdmicas,
por lo que resulta oportuno adverti a la autoridad administrativa que tome

acciones respecto a esta situacion.

El INDECOPI deberia considerar el derecho al nombre comercial con caracter
constitutivo, esto es, el derecho a partir del registro, siendo asi la proteccién en
todo el ambito territorial o extension geografica a nivel nacional, pues
actualmente, ya no resulta eficiente seguir manteniendo el reconociendo del
nombre comercial de forma declrativa, ya que genera incertidumbre en la

proteccion y puede crear posibles conflictos sobre la acreencia de derecho de los
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nombres comerciales, porque justamente, con la influencia del comercio
electronico, se esta permitiendo que surjan empresas con nombres comerciales

parecidos a mayor escala.
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ANEXOS
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Anexo 1. Busqueda de nombre “Maras Restaurante” genera posible confusion
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Anexo 2. Calficaciones y opiniones de los clientes de “Maras Restaurante”
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QOP®P®® ctsciibic unaopinion el 5 de diciembre de 2016 [] mediante dispositivo mévil

Fantdstico

Vengo de Espafia donde comer es un placer y aqui he disfrutado de unos platos
fantdsticos de sabor y de presentacion. El trato inmejorable y el precio adecuado a la
calidad. Quiero volver!!

Nachetel
45 opiniones

Fecha de la visita: diciembre de 2016

Jefuedtil? iy B

QOO OO Escribio una opinion el 14 de agosto de 2016

No esta mal

Un restaurante bueno pero no es campestre,es mas para negocios y para almuerzos
diarios. Los precios estan dentro de lo normal.

lvan G
1opinién Fecha de la visita: marzo de 2016

Jefuedtil? iy B
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QOO ®® csciibio una opinion el 11 de agosto de 2016

Una de las mejores experiencias gourmet de Lima

Desde la atencion del valet parking, pasando por la recepcionista y la atencién del
mozo, todos estuvieron a la altura de sus espectaculares platos. Ambiente agradable
para pasar una velada tranquila pero a la vez sorprendente. Recomendable pedir la
especialidad del chef.

Jason§
10 opiniones

Fecha de la visita: setiembre de 2015

Jefuedtil? iy P

Anexo 3. Comentarios de los clientes con “Maras Restaurante”
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REIVINDICACION DE PATENTES DE INVENCION: ANALISIS

ESTRUCTURAL DE LA FUNCION DE LAS REIVINDICACIONES

FRENTE A UNA ESCASA CULTURA PATENTARIAEN EL PERU
Guzman Arpasi Royer Rodrigo

Mamani Soncco Hirayda Mariela

RESUMEN

Este trabajo desarrola la figura de la reivindicacion aplicada a las patentes de

invencidn, tomando en consideracidén su analisis estructural, sufuncion y la forma
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de interpretacién reivindicatoria. También se ha desarrolado doctrinariamente
los conceptos de invencidn y creacidn, sirviendo de base para entender los
aspectos de proteccidn que garantizan las reivindicaciones. Del mismo modo, se
analiza las precisiones que ofrece la Decisidon 486 de la Comunidad Andina sobre
esta figura, sirviendo para delimitar sus alcances e importancia al momento de
ofrecer la proteccidn juridica a las invenciones. Finalmente, se ha plnteado el
problema de la cultura patentaria en nuestro pais y algunas propuestas para su
tratamiento alargo plazo, combatiendo la desinformacion en materia de patentes
y revalorando su importante funcion a la hora de otorgarnos exclusividad y

proteccion juridica.
ABSTRACT

This work develops the figure of the claim applied to patents of invention, taking
into consideration its structural analysis, its function and the way of claim
interpretation. The concepts of invention and creation have also been doctrinally
developed, serving as a basis for understanding the aspects of protection
guaranteed by the clims. Likewise, an analysis is made of the clarifications
offered by Decision 486 of the Andean Community on this figure, serving to
delimit its scope and importance at the time of offering legal protection to
inventions. Finaly, the problem of patent culture in our country and some

proposals for its long-term treatment have been raised, combating
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misinformation on patents and revaluating its important role in granting

exclusivity and legal protection.
INTRODUCCION

Desde siempre, el hombre ha inventado todo tipo de aparatos, herramientas y
procesos para faciitar tareas cotidianas y desarrolar actividades econdmicas.
Para fomentar que esta creatividad pudiera estimularse de una forma mas activa,
algunos paises empezaron a conceder priviegios a los inventores, una practica
que luego se extendid a todo el mundo. A estos priviegios, hoy en dia se les

conoce como patentes.

En nuestro pais, una patente no es otra cosa que un titulo de propiedad que
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otorga el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de ka Proteccién de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para que podamos explotar de manera
exclusiva nuestro invento en territorio nacional, en vista de que, para idear y
desarrolar un invento, se ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero. En tal sentido,
al tener la exclusividad de nuestro invento con la patente, podremos ser los
Unicos con la facutad de producirlo y comercialzarlo en el mercado por el plazo
de vigencia. Asi, tendremos la oportunidad de recuperar y obtener ganancias por
los recursos que invertimos. Ademas, podremos detener cualquier intento de
copia o de usurpacidn que enfrentemos al momento de que se intente vulnerar

nuestro derecho de exclusividad y de prioridad.

En este trabajo, desarrolaremos la figura de la reivindicacidon en materia de
derecho de propiedad industrial, teniendo como objetivo el correcto
entendimiento de las reivindicaciones y su aplicacion en la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones. Recurriendo asi -para tal objetivo- al aporte de
numerosos autores en materia de propiedad industrial para analizar los conceptos
y diferencias que posee la reivindicacion, el derecho de exclusividad vy la

proteccidn juridica que se desprende de los mismos.

Por Ultimo, abordaremos la siguiente interrogante que refleja un problema
significativo en nuestra sociedad, el cual consiste en que, si bien entendemos la

importancia de la reivindicacidn para proteger nuestras invenciones, ¢écomo
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podemos proteger nuestras invenciones delimitando los alcances en la
reivindicacion, cuando ni siquiera tenemos una cultura patentaria de registro en

el Perd?

I. LAS PATENTES DE INVENCIONES: CONCEPTUALIZACIONES Y
DISTINCIONES PRELIMINARES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccién de la Propiedad Intelectual, entendemos a la patente como un titulo

que es otorgado por el Estado peruano a un titular. Esta otorgacidn consiste en

que el titular pueda ejercer un derecho exclusivo para su comercializacion,

precisando su vigencia temporal y su delimitacidén territorial especffica.
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Al respecto, de acuerdo a la doctrina, se podria inferir que la patente responde a

la materializacién juridica de un derecho de propiedad:

[...] Una patente es un documento legal, publicado por una autoridad de
expedicidbn de patentes, que da a su propietario, llamado también el
cesionario, el derecho exclusivo de explotar la invencidn en el pais en
cuestion. “Explotar” en este contexto quiere decir que el propietario de la
patente produce y vende el objeto de la patente por si mismo o cede el

derecho de hacerlo a otra persona. (Evers, 1994, p.14)

En tal sentido, comprendemos a la patente como la herramienta legal para
constituir un derecho de propiedad que nos otorgue ka seguridad juridica
representada en la exclusividad del uso. Sin embargo, nétese tanto la apreciacion
de INDECOPI!, como la de Evers (1994), hacen referencia al caracter registral y

de reconocimiento que realza la autoridad correspondiente.

Ahora bien, respecto a las invenciones, es importante sefalar ka distincion entre
una invencion respecto a un descubrimiento como tal. Y aqui se incorporan dos
elementos; el primero es la realdad preexistente y el segundo corresponde a la
labor humana de investigacion. Como bien refiere Kresalja (2017): “El

descubrimiento supone una constatacion de lo ya existente, aun cuando para

1 Fn referencia al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
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legar a ela se haya precisado una larga investigacion. Por el contrario, lka
invencion supone ka creacidn de algo nuevo que no existia con anterioridad” (p.
23).

Sin embargo, de acuerdo con Bercovitz (1967), los conocimientos que adquirimos
se incrementan en ambos casos, haciendo alusidn al descubrimiento como a la
invencion, pero es justamente en esta Utima en la que aportamos algo al mundo
gue antes no existia, mientras que en el descubrimiento solo nos limitamos a

constatar una realidad preexistente ignorada por el hombre.

II. LAS REIVINDICACIONES: ANALISIS ESTRUCTURAL DE SU
FUNCION E INTERPRETACION

Si bien es cierto, la reivindicacion es una institucidon que esta desarrolada en el
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Codigo Civil bajo la tipificacion de “Accidon reivindicatoria”?, la cual consiste en la
recuperacidn de un bien inmueble por un despojo el cual fue producto de una
indebida posesidon. Empiezo con esta idea del derecho civi, en vista de que
maneja la misma esencia de recuperacion con la que es desarrollada por el

derecho de la propiedad industrial.

Tal como refiere la Direccidn de Invenciones y Nuevas Tecnologias de INDECOPI,
las reivindicaciones responden al conjunto de caracteristicas técnicas y novedosas

sobre las cuales nos interesa obtener alguna proteccidn juridica.

Asi pues, las reivindicaciones definen y delimitan el objeto de la patente.
Son, podria decirse, el corazén mismo, el nicleo esencial, de la patente.
Cuando ka ley se refiere al objeto de la patente, se refiere a ese objeto tal

como queda delimitado por las reivindicaciones. (Bercovitz, 1993, p. 164)

Vemos pues, que mientras en el Derecho Civi la accidn reivindicatoria
corresponde a la recuperacidn de un derecho, en el Derecho de Propiedad
Industrial, corresponde a la delimitacion técnica para ka proteccion juridica de

una creacion determinada.

2 Articulo 927: La accion reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquel que adquirid el bien
pOr Presaripcion.
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Respecto a ka funcionalidad y el objetivo que tiene la accidn reivindicatoria de
una patente de invencion, resulta conveniente sefialar lo que menciona Rangel
(2011), en el sentido que no solo debemos relacionar la reivindicacion con la
exigencia de definir el objeto sobre el cual reposa el derecho exclusivo. Es decir,
la reivindicacion, aparte de delimitar el objeto de la invencion, también determina

el alcance de proteccion juridica que tendra la invencidon que registremos.

Para finalizar con este punto, respecto a la interpretacion de las reivindicaciones;
debemos, como primera medida, entender que, al momento de delmiar el
alcance de proteccion, no podemos hacerlo siguiendo literalmente las clausulas
gue se compongan en las reivindicaciones, sino que estas Ultimas deben de

interpretarse a la par de la propia descripcion. Es decir, de manera conjunta. De
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acuerdo con Rangel (1992) al momento de parafrasear a Mathely, menciona que
la interpretacidon no se limita solo a explicar lo que pueda ofrecer un texto
ambiguo, sino que refiere, en especial, a la busqueda de la plena significacion.
En tal sentido, las reivindicaciones deben de interpretarse de manera lbre con la
finalidad de poder precisar -cudl es su verdadera significacion- para asi poder

otorgarle la proteccién correspondiente a la invencidn en cuestion.

[...] Obsérvese, sin embargo, que interpretar no es agregar. Cierto, para
comprender las reivindicaciones es necesaria una explicacion y l
explicacion implica siempre un complemento. Pero ese complemento,
proporcionado por la interpretacion, debe estar incluido en ls
reivindicaciones, por lo menos de manera implicita, pues no esta permitido
agregar, via interpretacion, un elemento que la reivindicacion no contenia

0 no sugeria de manera alguna. (Rangel, 1992, p. 191)

Desde luego, esta aclaracion descubre su consideracidn cuando estamos en casos
de invasidn o alguna usurpacidn patentaria que, por la naturalkeza de la
interpretacion, correspondera ala autoridad administrativa delimitar la proteccion

juridica que se confiere por el registro patentario.
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2.1. Requisitos de fondo y forma
Las reivindicaciones, a fin de encontrarse correctamente identificadas y
delimitadas, cuentan con requistos tanto de fondo como de forma, como lo

veremos a continuacion:

En primer lugar, respecto de los requisitos de fondo, diremos que es
imprescindible  definir el objeto, es decir, ks reivindicaciones deben,
necesariamente, definir la invencion, esto en relacibn a aquello que se ha
inventado y que no esta considerado en el estado de ka técnica, de modo que
constituya el objeto de la patente. Esta definicion responde a las caracteristicas
técnicas de la invencidon Unicamente, de manera que los aspectos comerciales

resultan irrelevantes y prescindibles, para cuyo tenor se debe incluir todas
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aquellas particularidades que sean necesarias para que ka invencién propiamente
dicha sea delmitada perfectamente sin lugar a vacios que puedan ser

aprovechados por terceros.

De este modo, la definicidn debe en si misma resultar suficiente por lectura sola,
dicho de mejor manera, los terceros deben estar en la capacidad de reconocer e
identificar la regla de caracter técnico que se encuentra resguardada sin la
necesidad de recurrir a elementos y/o textos adicionales, cabe mencionar que la
remision a la descripcién y dibujos no es excluyente siempre y cuando permita

conocer la ejecucion de la invencion.

Es importante que la Descripcidn sea lo mas explicta posible, de manera
que cuando una persona que sea ajena al documento- como el
examinador, entre otros- se enfrente a la misma, entienda cabalmente de
qué trata la invencidn, encontrando en las reivindicaciones los aspectos

puramente técnicos. (Wison, 2007, p. 183)

Asi mismo, otro requisito que forma parte de este conglomerado es el sustento
en la descripcidn, que basicamente, en concordancia con el articulo 28 de la
Decision 486, consiste en que esta Ultima debe exponer de manera clara y exacta
la forma en la que se ejecuta la invencion que es definida por las reivindicaciones,
de manera tal que una persona que esta capacitada en la materia técnica pueda

ser capaz, también, de reproducirla o ejecutarla con base en esas ensefanzas
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circunscritas y delimitadas. Es por elo que, como indica Bercovits (1993), se
exige que la solicitud de patente contenga una descripcion adecuada y suficiente

respecto a ka invencion.

En ese sentido, tanto las reivindicaciones como las descripciones de estas,
cumplen con atribuciones distintas, pero que inevitablemente se encuentran
vinculadas por sus complementariedades, ello en razén a que la descripcidén
menciona de manera secuencial es la que el experto debe hacer para materialzar
la invencion. Por otro lado, las reivindicaciones demarcan y definen la proteccion
para que los terceros conozcan aquello sobre lo cual recae el derecho exclusivo
del titular de la patente.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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Dicha vinculacion se encuentra establecida por la funcion de k patente al
momento de requerir que las reivindicaciones se fundamenten inequivocamente
en la descripcion, de tal manera, para que lo reivindicado se encuentre protegido
verdaderamente, es menester que se encuentre descrito, y en viceversa, para
que lo descrito sea salvaguardado por la patente es imprescindible que se

encuentre en las reivindicaciones.

En concordancia con Wilson (2007), si se reivindica aquelo que no se encuentra
en la descripcion, estaremos frente a un causal de nulidad de la patente en tanto

que k descripcion resulte insuficiente.

Como uttimo requisito, respecto de este acapite, tenemos a kb unidad de
invencidon, que en concordancia con el Arreglo de Estrasburgo, cumple con dos
funciones; kb primera de estas se refiere a la clasificacidon en relacion a las
patentes, con lo cual se posiita que la difusion publca de las invenciones
patentadas sea eficaz, sin embargo, para que ello sea posible, es necesario que
las descripciones contenidas en lk patente se encuentren debidamente
clasificadas, de modo que, quien desee conocer las invenciones respecto de un
sector tecnoldgico pueda hacerlo con la mera consutta de las patentes incluidas
en una clase determinada al campo de la de tecnologia que requiera, ya que de
lo contrario, es decir, si las patentes no se encontraran clasificadas en atencion

al area determinada al que se refieren las invenciones, lka consultta de las
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descripciones respecto de estas Utimas resultaria imposible, con lo cual la

difusidn de las invenciones patentadas no seria posile siquiera en lo minimo.

Cabe precisar también que, si una patente tuviese invenciones totalmente
distintas entre si, y que ademas correspondan a areas tecnologicas disimiles,

tampoco seria posible realizar una adecuada clasificacion.

La segunda funcidn es la recaudatoria, puesto que permite la obtencidn de una
suma de dinero por cada pago de tasa correspondiente a cada invencidn
patentada, de este modo, si el requisito de unidad de invencidn no estuviese
previsto, resuttaria sencilo y beneficioso decidir proteger una variedad de

invenciones a través de una Unica patente, lo cual acarrearia un pago de tasa
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Unico.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester realzar una atingencia respecto de la
compatibilizacién entre la pluralidad de reivindicaciones y la unidad de invencion,
y es que la invencion puede admitir varios desarrollos diferentes que den paso a
reivindicaciones dependientes o0 independientes, es decir, a varias
reivindicaciones, el primer caso se da cuando se desarrolla la misma invencidon y
el segundo cuando se integran de manera general en un Unico concepto
inventivo. Cabe precisar que para determinar si cumplen o no con el requisito de
unidad de invencidn se debera comprobar si la manifestacion formal de esta
dependencia corresponde verdaderamente con la dependencia entre las distintas
reivindicaciones y los objetos de las diversas reivindicaciones, para asi verificar si
cada una de estas constituyen un Unico concepto inventivo general (Berkovitz,
1993).

En segundo lugar, al momento de consignar las reivindicaciones, es necesario
tener en cuenta que se debe considerar tres requisitos fundamentales referidos

a la forma, estos son: la redaccion, la terminologia y su autonomia.

El primero de los requisitos es la redaccion, esta consiste en que la composicion
gramatica de cada reivindicacion debe ser auténoma de manera que sea
entendida per se, sin necesidad alguna de remitirse a documento alguno,

enumerando de forma clara y precisa, como lo mencionamos lineas arriba, todas
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las caracteristicas técnicas de lka invencidon que sean suficientes y necesarias para

poder definirla.

Asi mismo, si bien es cierto que la Decisidn 486 no establece la forma en la que
deben presentarse las reivindicaciones, estas deben organizarse con base en una
estructura dividida en los partes, la primera es denominada como preambulo y
consiste en indicar cual es la materia de la invencion, es decir, el objeto de la
invencion, (puede ser un procedimiento, un aparato, etc.), y las caracteristicas
técnicas imprescindibles que permitirdn definir la invencién, combinadas ambas
pasan a formar parte integrante del estado de la técnica. La segunda parte es la
caracterizante y basicamente lo que hace es definir las caracteristicas

reivindicadas, lo cual en palabras sencillas significa los elementos técnicos que
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definen la novedad de la invencidén, que encuadran con la parte de estado de la
técnica senalada en el predmbulo, es de precisar que este apartado se distingue

del primero con las palabras “caracterizado por”.

El segundo es la terminologia, y es que los términos a emplearse debe ser de uso
propio y normal dentro del area y/o sector de ka técnica del cual se trate, de
modo que las reivindicaciones sean entendidas por un experto medio en la
materia, sin embargo, si se da una situacion en contrario en la cual se emplee
una terminologia distinta a la acostumbrada, el significado de los términos
empleados debe ser producto del texto, contenido, de la reivindicacion, cabe
precisar que estas situaciones son excepcionales, pero admisibles, siempre y

cuando se cumpla con lo mencionado lineas arriba.

Asi mismo, para evitar la inadmisibilidad de la solictud es imprescindible evitar
emplear términos abstractos e imprecisos, como ancho, fino, aproximadamente,
entre otros; a fin de extender imprecisamente el objeto protegido de la
reivindicacion (Wison, 2007).

El Utimo, no por elo menos importante, es la autonomia, en vitud de esta las
reivindicaciones deben necesariamente tener autonomia respecto de los otros
documentos de la solictud de patente a fin de que puedan ser entendidas per
se, de modo que resultaran inadmisibles si hacen referencia a la descripcion o a

los dibujos, cabe indicar que esta situacion podria admitirse siempre y cuando
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responda a la absoluta necesidad, con ello nos referimos a los casos en los cuales
los productos pueden ser definidos solo por la remision a los graficos o diagramas
o cuando estas sirven de complemento para realzar una adecuada interpretacion

de las mismas.

2.2. Tipos

Las reivindicaciones pueden ser independientes y dependientes, en el primer
caso, de acuerdo con el articulo 30 de la Decision 486 indica que este tipo de
reivindicaciones define la materia que se pretende proteger sin la necesidad de
referirse a otra reivindicacion, es decir, que cada una es autbnoma por si misma
de modo que debe ser considerada como si fuese la Unica reivindicacion de la

patente y se debe juzgar de manera independiente su patentabilidad.
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Al respecto es menester mencionar que, segun Arana (2015) si esta no es clara
y perfectamente auténoma, las reivindicaciones de caracter dependiente seran
afectas por dicha falta de claridad, de modo que sera posble encontrar mas de

una reivindicacidn independiente contenida en una misma categoria.

En el segundo caso, las reivindicaciones dependientes son aquelas que van
vinculadas a una reivindicacién anterior y contienen todas sus caracteristicas, con
lo cual genera un estado de dependencia que no excluye el hecho de que puedan
tener una invencidon auténoma. De esta manera, una reivindicacion dependiente
puede referirse a una o mas reivindicaciones independientes o del mismo tipo,
asi como también a reivindicaciones que resultan ser dependientes e
independientes al mismo tiempo, siempre y cuando dicha dependencia sea clara

y no existan contradicciones entre las unas y otras.

Cabe precisar también que la reivindicacion dependiente es susceptible de
patentarse si la reivindicacidén independiente lo es, esto en razén de que h

patentabiidad se deriva de esta Utima.

2.3. Categorias segun el objeto
Las reivindicaciones pueden ser de producto3, al respecto kb “Guia para la

redaccion de documentos técnicos de patentes” sefiala que este tipo de
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reivindicacion es formulada cuando el objeto a proteger cuenta con una
materializacion fisica de modo que puede ser una composicidn, maquinas,
sistemas, mecanismos, etc. Asi mismo, la patentabiidad se juzga respecto del
producto per se, con lo cual se prescinde de su uso o procedimiento de

fabricacion.

También pueden ser de procedimiento?, de acuerdo con ka “Guia para la
Redaccidon de Documentos Técnicos de Patentes”, elaborado por el INDECOPI,
indica que este tipo de reivindicaciones incluye pasos o etapas que permiten la
obtencidén de un “algo”, de ese modo, en esencia, la patentabiidad se juzga solo
y Unicamente sobre el procedimiento mismo reivindicado. Siguiendo a Berkovitz

(1993) el derecho exclusivo que otorga una reivindicacion sobre la categoria de
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reivindicacidn que estamos abordando en este punto, comprende la ejecucion de
la actividad en la cual consiste el procedimiento, asi mismo, comprende también
el resuttado que se obtiene por la ejecucion de dicha actividad,

independientemente de que tenga o no un resultado de entidad fisica.

2.4. Regulacion de la reivindicacion en la decision 486 de la
comunidad andina de naciones
En primer lugar, debemos saber que la Decision 486 o “Régimen comun sobre
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina”, es una norma internacional que
compromete tanto al Perd como a Colombia, Ecuador y Bolivia. En ese sentido,
esta norma comunitaria ofrece ciertas ventajas para los paises miembros, como,
por ejemplo; el orden de presentacidn de solictud en uno de los paises adscritos
se toma en consideracion sobre los demas cuando se pretende interponer una
Reivindicacidn de Prioridad. En este orden de ideas, aquela persona que ha
presentado una solicitud de registro para una patente de invencidn puede recurrir
a la figura de la reivindicacion de prioridad. De tal forma que, la sexta disposicion

general de la Decision 486, en su articulo nueve, diez y once relaciona a la
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reivindicacion con el derecho de prioridad sobre un registro patentario

determinado®.

Y al ser la fecha de presentacién la que sirve para juzgar sobre la
patentabiidad, es obvio que la posterior modificacion de s
reivindicaciones afecta gravemente a los terceros, pues significaria poder
dar una fecha de presentacién o prioridad antedatada y fictica a las
reivindicaciones, Y, por consiguiente, a la solictud de la patente Berkovitz.
(Berkovitz, 1993, p.186)

Notese que Bercovitz (1993) hace referencia a la obviedad con la que se afectaria

las posteriores modificaciones o presentaciones de reivindicaciones de la patente
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en cuestidn, sin embargo, a pesar de que parezca una obviedad, resulta

interesante los supuestos facticos que se presentan en la realidad.

5 Articulo 9: La primera solicitud de patente de invencion o modelo de utilidad, o de registro de disefio
industrial o de marca, vélidamente presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad nacional, regional
o internacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algun tratado que establezca un derecho
de prioridad andlogo al que establece la presente Decision, conferird al solicitante o a su causahabiente un
derecho de prioridad para solicitar en el Pais Miembro una patente o un registro respecto de la misma
materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serén los previstos en el Convenio de Paris para
la proteccion de la Propiedad Industrial.
El derecho de prioridad podrd basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional
competente del mismo Pais Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de
prioridad previo. En tal caso, la presentacion de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad
implicara el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese comin a ambas.
Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud validamente admitida a tramite conforme
a lo previsto en los Articulo 33, 119 y 140 de la presente Decision, o en los tratados que resulten aplicables.
Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberd presentarse dentro de los
siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se
invoca.

a. Doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad

b. Seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas
Articulo 10: A los efectos de lo previsto en el articulo anterior, debera presentarse una declaracion con la
documentacion pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su
presentacion, la oficina ante la cual se presento y cuando se conociera, su numero. La oficina nacional
competente podrd exigir €l pago de una tasa por la invocacion de la prioridad.
La declaracion y la documentacion pertinente deberan presentarse, conjunta o separadamente con la
solicitud o, a mds tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a. En el caso de solicitudes de patente de invencion o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,

b. En el caso de solicitudes de registro de disefio industrial o de marca: nueve meses.
Asi mismo, debera presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que
la expidio, un certificado de la fecha de presentacion de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de
ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.
Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirén otras formalidades adicionales a las dispuestas en el
presente articulo.
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Ademas, es importante aclarar que k naturaleza del derecho de prioridad
descansa en dos principios; de acuerdo con Fernandez (2004) este derecho
exclusivo reposa en el principio de prioridad de uso y también en el principio de
inscripcién registral, entendiendo asi que el primero alcanza su eficacia cuando

se completa la inscripcidn en la autoridad correspondiente.

En segundo lugar, encontramos la “Accidn Reivindicatoria”, la cual esta
desarrolada en el Titulo XIV de la Decision 486. Este articulado corresponde al
derecho que posee la persona afectada de una solicitud de registro por alguien
que no era el legtimo propietario, de igual modo, nos indica la temporalidad
prescriptiva que cuenta la accion reivindicatoria después de la concesidn del

derecho.®
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Y en efecto, siguiendo otra vez a Fernandez (1992) la reivindicacion de una marca
o0 en general, de cualquier propiedad intelectual, posbilita al perjudicado que esta
en condicidon de solicitante, subrogarse juridicamente frente a quien haya actuado

dolosa o deslkealmente contra él.

Finaimente, este articuo también nos habla de la mala fe del solicitante.
Schiantareli (2016) senala que:

[...] En efecto, durante muchos afios las autoridades y oficinas nacionales
competentes en Propiedad Industrial se han esforzado por estructurar
nociones y categorias propias para ka mak fe basadas en su propia
legislacion (normas sobre Propiedad Industrial) y jurisprudencia, pero lo

curioso de elo es que esos fallos muy pocas veces han recurrido a las

6 Articulo 237: Cuando una patente o un registro de disefio industrial se hubiese solicitado u obtenido por
quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que tambieén tuviese tal derecho, la
persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida
la solicitud en trémite o el derecho concedido, o que se le reconozca como co-solicitante o cotitular del
derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también
tuviese tal derecho, la persona afectada podrd reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo
que se le reconozca como co-solicitante o cotitular del derecho.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, en la misma accion de reivindicacion podré demandarse
la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Esta accion prescribe a los cuatro anos contados desde la fecha de concesion del derecho o a los dos afos
contados desde que el objeto de proteccion hubiera comenzado a explotarse o usarse en el pais por quien
obtuvo el derecho aplicandose el plazo que expire antes. No prescribiré la accion si quien obtuvo el derecho
Jo hubiese solicit /a_fe,
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nociones y categorias propias provenientes de la legislacion sobre

competencia desleal. (p. 191)

Por ende, en el caso de que se pueda constatar que una solictud de registro fue
presentada bajo la mala fe registral en agravio de otra persona que también goza
del mismo derecho, esta Ultima tiene la facultad de reivindicar su derecho ante

la autoridad administrativa correspondiente, en el caso peruano, INDECOPI.

III. EL PROBLEMA DE LA CULTURA PATENTARIA EN EL PERU:
ANALISIS Y PROPUESTAS PRELIMINARES
Hasta aqui hemos observado la importancia de la reivindicacién al momento de

proteger nuestras invenciones, hemos delimitado su funcionalidad y su objetivo,
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el cual refiere a otorgarnos la exclusividad y la seguridad juridica. Sin embargo,
¢Como podemos proteger nuestras invenciones delimitando los alcances en la
reivindicacion, cuando ni siquiera tenemos una cultura patentaria de registro en
el Perd? Y es que, de acuerdo a los anos 2012 y 2014, el INDECOPI realizé una
encuesta sobre el conocimiento que tenia la sociedad acerca del sistema de
patentes en nuestro pais, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia

lo siguiente:

El 42 % no conoce ka definicion de patente.
- El 70 % de las personas cree que las patentes refieren a un titulo de
propiedad sobre cualquier objeto intangible.
- Un 63 % ignora los derechos que confiere una patente.
- El 86 % desconoce ka temporalidad de vigencia de la patente de invencion.
- El 75 % de los encuestados mencionaron que nunca habian llevado algin
curso acerca de registro patentario en su formacidon profesional.
Es importante mencionar que estas estadisticas se realizaron sin ninglin respaldo
estadistico, a pesar de elo, representan una primera aproximacion sobre el
conocimiento de patentes que tenemos en nuestro pais, sirviendo asi, como un
reflejo de -qué tanto hemos avanzado- en nuestra cultura patentaria. Y es que la
fata de una cultura de patentes en el Perl trae consigo distintas desventajas.

Chuquispuma (2016) afirma que:
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El no tener una cultura de patentes desarrolada en el Peru tiene distintas
consecuencias, como son: ks estadisticas de solictudes de patentes
presentarn un gran sesgo al ser utilizadas como indicadores de
investigacion y desarrollo (I+D), deficiente apropiacion de la innovacién,
falta de aprovechamiento de las patentes como fuente de informacion
técnica, como herramienta de vigiancia tecnoldgica, dificultades en la
negociacion de la Propiedad Intelectual (PI) en la celebracidon de contratos
y acuerdos multiaterales, y una escasa trasferencia tecnoldgica entre

instituciones. (p. 12-13)

Trasladando el planteamiento de este autor, podriamos relacionar la gran

dificuttad que representaria para las reivindicaciones, el no tener una cultura
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patentaria en el Perd, en vista de que si bien constituyen la forma en cdmo
podemos proteger nuestras invenciones, resultaria insuficiente si la misma
sociedad no demuestra una cultura patentaria que permita garantizarle

proteccion juridica.

Ante esta problematica cultural, se podrian desprender distintas propuestas en
favor de fortalecer el desarrollo patentario en nuestro pais, como, por ejemplo;
crear una politica patentaria desde las universidades, sirviendo asi, como un
programa de capacitacidon que contrbuya a la formacidn profesional de los
estudiantes y contrarreste el problema del desconocimiento en informacion de

patentes.

Como una segunda idea y sirviendo ademas de refuerzo hacia la primera, se
podria crear eventos de competitividad entre estudiantes e inventores en donde
se consoliden ejes sobre patentabiidad, se contrbuya a la preparacidn
profesional y se incentive la participacidon de inventores a la contribucién de

propuestas para mejorar la cultura patentaria en nuestra sociedad.

En este orden de ideas, contar con una cutura de patentes significaria un
incremento en la apropiacién de la innovacion, la misma que estaria reflejada en
la correcta delimitacion de la reivindicacién para proteger nuestras patentes y asi

garantizar una eficaz seguridad y proteccidn juridica.
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CONCLUSIONES

Respecto del andlisis estructural de lk funcion de ks reivindicaciones,
consideramos que estas son el elemento de mayor trascendencia dentro de
patente, ya que, haciendo uso de la analogia, en los bienes inmuebles del derecho
civi es menester indicar exactamente los linderos a fin de establecer con clridad
el objeto de la propiedad y los limites que los terceros deben respetar; en el
derecho de patentes, las reivindicaciones demarcan los linderos del objeto
respecto del cual recae el derecho de uso exclusivo que debe ser respetado y

resguardado juridicamente.

Asi mismo, la funcion de delimitacion de las reivindicaciones de las patentes de
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invencion resulta ser imprescindible, en virtud a que se constituyen ka esencia de
lo que se pretende proteger mediante la precision del objeto de la patente, con
lo cual los derechos del titular quedan delimitados y protegidos, es decir, dicha
funcidn, aquello que no se encuentra reivindicado, indudablemente no se

encuentra protegido.

Ademas, las reivindicaciones, al ser las que definen y delimitan la invencidén a
proteger deben ser claras y concretas, debiendo encontrarse fundamentadas en
la descripcion, ya que esta permite explicarlas y entenderlas de mejor manera,
asi mismo, el uso de términos imprecisos, abstractos, genéricos o ambiguos, en

el marco de la redaccion, debe evitarse para no dejar desprotegida la invencion.

Sobre el problema de la cultura patentaria en el Perd, consideramos que no se
cuenta con dicha cultura pese a los esfuerzos del INDECOPI por legar a
materializarla, ello sucede debido a que la ciudadani, por razones como el
desconocimiento, renuencia y/o dejadez, alin no toma conciencia de los alcances
juridico — legales provechosos a los que conlleva el registrar una patente de
invencion. Cabe indicar que, mientras tal situacion no cambie, tanto el derecho
de uso y/o explotacion como el de exclusividad, continuaran estando en un
estado de incertidumbre e inseguridad juridica, puesto que son susceptibles de

ser aprovechados por terceros.
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Respondiendo a lk interrogante planteada; ¢Coémo podemos proteger nuestras
invenciones delimitando los alcances en la reivindicacion, cuando ni siquiera
tenemos una cultura patentaria de registro en el Per(?, consideramos que, si no
se cuentan con las bases necesarias para conocer acerca de algo tan general y
necesario como un registro de patentes de invencidn, resulta idgico que se
concba siquiera qué es una reivindicacion, y resulta casi imposible comprender
en lo que consiste, puesto que se requiere de un nivel promedio de tecnicidad

para poder hacerlo.

Al respecto, cabe indicar que muchas veces debido a la inadecuada redaccion de
las reivindicaciones por parte de los interesados, la solicitud de registro es

denegada por la autoridad competente, con lo cual, errdneamente se muestra a
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este tipo de procedimiento como complejo y burocratico ante la ciudadania, lo
cual acarrea que esta desista de realzar futuramente algun tipo de registro de
patente. En conclusidn, para prevenir y dar solucidon a tal problema, es menester
gue se sienten las bases necesarias para poder afrontar tales situaciones desde
los centros de educacidn profesional, a fin de que construyamos una sociedad
con profesionales que actien como agentes de cambio en favor de una cultura

patentaria.
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ANEXOS

en materiales ligeros con capacidad para desmontarse o

plegarse mediante articulacién, entre dos posiciones de

uso y plegado, CARACTERIZADO POR ser un carrito conformado

de una silla dotada de ruedas o medios de rodadura,

con capacidad para rodar sobre cualquier

terreno, dotada de asidero (5) de arrastre y equipada de bolsa

(9) desmontable de material ligero, que permite ser utilizada Parte

de forma independiente y con medios de anclaje a la sillg, caracterizante
con distintas dependencias adaptadas para accesorios especificos,

sombrilla y esterilla y con recipiente témico.

Carrito-silla plegable para playa que consta de una estructura
Preambulo
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Anexo 1. Ejemplo de reivindicacion de producto: “Carrito — sila plegable

para playa”
4 )

Procedimiento de sintesis de un potasio cristalino de formula (1)

que comprende:

I) mezclar una base de potasio, en un solvente orgdnico y agua, junto con el 4cido libre correspon-
diente a la sal de formula (I), en un solvente orgénico y agua;

2) enfriar opcionalmente la suspension resultante;

3) aislar los cristales resultantes de la suspension resultante;

4) opcionalmente lavar los cristales aislados con un solvente organico y agua; y

5) secar los cristales aislados, para dar la sal de potasio cristalina (I) en condiciones que se correla-
cionan con el dominio de estabilidad de la forma monohidratada o la forma deshidratada, respec-
tivamente, de la sal de potasio;

y en donde el compuesto de la formula () es un estereoisémero individual o cualquier mezcla de
estereoisdmeros.

_ _J

Anexo 2. Ejemplo de reivindicacion de procedimiento de sintesis de un potasio

cristalino de formula.
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LA REPRESENTACION GRAFICA COMO UNA DIFICULTAD
PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS OLFATIVAS Y
TACTILES

Calsina Santamaria Esmeralda
Centeno Quispe Martha Jessica
Vasquez Mamani Cyntia Carolina

Vica Quispe Edison Ober

RESUMEN

El requisito de la representacion grafica es considerado como la principal
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dificutad para que muchos empresarios no logren registrar sus marcas, puesto
que la normativa internacional y nacional dejan vacios legales y no existen
criterios especificos que se deben tomar para evaluar dicho requisito, en tal
sentido este andlisis nos lleva a la conclusidbn de proponer la eliminacién del
requisito de la representacion grafica en sentido estricto al término grafico, en
las marcas offativas y tacties, asimismo se recopian algunos criterios
concernientes al requisito de representacion de las marcas ya mencionadas para
la legiskacion peruana.
ABSTRACT

The requirement of graphic representation is considered the main difficuty for
many entrepreneurs not to be able to register their trademarks, since
international and national regulations leave legal gaps and there are no specific
criteria that must be taken to evaluate said requirement, in this sense this The
analysis leads us to the conclusion of proposing the elmination of the
requirement of graphic representation in the strict sense of the graphic term, in
the offactory and tactie marks, below some worrying criteria are compied to the
requirement of representation of the marks already mentioned for the legislation

Peruvian.
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INTRODUCCION

Dentro de un mercado cada vez mas competitivo, la marca se postula como uno
de sus activos intangibles mas preciados, debido a la funcion distintiva que esta
emana, por lo que es indispensable que su uso tenga una adecuada proteccion
por el derecho marcario, proteccidn ala que les resulta dificil acceder a las marcas
no visbles, situdndonos en los propositos del presente ensayo nos limitamos a
abordar solo las marcas offativas y tactiles, tipos de marcas que se presentan
como herramientas no tradicionales en el ambito de la publicidad y el marketing
para que asi las empresas pueden darle una mayor distintividad a sus productos

0 servicios.
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Una de las razones por la que las marcas tactiles y principalmente las offativas
no pueden acceder a una proteccidn por el derecho marcario es debido a que
encuentran dificultad de ser susceptible a representacion grafica. Observando la
realidad nacional el INDECOPI no otorgd ninguin registro para las marcas offativas
ni tactiles; y desde un plano regional vemos que son pocos los paises en las que
se encuentran este tipo de marcas registradas. Por esta razon, el presente trabajo
de investigacion pretende realizar un analisis del requisito de la representacion

grafica en las marcas offativas y tacties como dificuttad para su registro.

Como primer punto se abordara aspectos generales de las marcas no visbles,
especificamente de las marcas offativas y tacties. Como segundo punto,
continuaremos con el analisis de la representacion grafica en el marco normativo.
Finamente plantearemos criterios para lograr el registro de una marca offativa y
tacti en el Perd en cuestibn a la representacion grafica desde los alcances

establecidos en el derecho comparado.

I. ALCANCES GENERALES DE LAS MARCAS NO VISIBLES
Para abordar el estudio y analisis de las marcas no visibles es de gran importancia
realizar ka ubicacidn de esta dentro de la clasificacion de marcas existentes y
asimismo delimitar la nocion conceptual que aborda. Para desplegar el primer
punto, es de conocimiento la existencia de las marcas tradicionales, la misma que
refiere a aquelas marcas contenidas con letras, nimeros, palabras, dibujos o

simbolos; y las marcas no tradicionales, que hacen referencia aquellas marcas
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gue son apreciadas o percibidas por cualquiera de los cinco sentidos que posee
el ser humano, cabe senalar que es en esta subclasificacion donde se encuentran
propiamente las marcas no tradicionales visuales que pueden ser los colores, las
formas, hologramas, imagenes en movimiento; y las marcas no tradicionales no
visuales, que desplegando el segundo punto sobre la nocidn conceptual de esta,
se menciona que este tipo de marcas se refieren a aquellas marcas integradas
por sonidos, olores, aromas, sabores y texturas, asi como lo menciona Castro
(2012):

Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales

(colores, formas, hologramas, imagenes en movimiento y marcas de

posicion) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son
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percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano (p.297).
1.1. Laimportancia del rol de la marca no visible en el mercado
En un inicio, la marca con respecto a su representacion solo estaba compuesta
por elementos visibles, representaciones que bastaban en el mercado, pero
debido al gran desarrollo econdmico internacional y producto de elo
transacciones comerciales mas rapidas entre distintas partes del mundo originé
una creciente competencia entre las empresas, creando la necesidad a estas de
dirigirse a la aplicacion de elementos distintos a las tradicionales para las marcas,
esto con el objetivo de lograr un mayor valor diferencial a sus productos o
servicios, pudiéndose lograr con ello un mayor impacto en los consumidores para
obtener su preciada atencion.
Es asi que de una manera innovadora y estratégica se conforman las marcas no
tradicionales, pero captando mas interés dentro de este grupo de marcas, las
lamadas marcas no visibles, debido al uso de nuevas técnicas en el mercado
como el "marketing sensorial', marcas que son percibidas mediante algunos o
varios de los sentidos de las personas.
En tal contexto, como lo menciona Vale (2020):

En tal escenario, el poder constituir derechos de exclusiva sobre tales

signos -a través de su registro- se ha convertido en una necesidad

insuperable para las distintas empresas y negocios que han decidido
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apostar por su inclusion y desarrollo en los altamente competitivos
circuitos comerciales existentes (p. 2).
Sin embargo, hasta la actualdad lamentablemente la posibilidad de aplicar los
signos comprendidos bajo esta novedosa tipologia marcaria ha encontrado una
serie de desafios y retos para poder ser efectivamente registrados en la practica.
Ello principalmente debido a que estos signos, al no ser perceptibles por la vista
denotan una evidente dificuttad para poder ser representados graficamente.
1.2. Sobre las marcas olfativas
Las marcas offativas son aquellas percibidas por el sentido del offato, sin
embargo, para comprender la marca offativa, debemos tener en cuenta el

concepto general acerca del olor, y sobre este Utimo se habla cuando lo
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asociamos a la experiencia vivida en fragancias de un determinado producto,
haciendo que las empresas tomen en cuenta la estrategia de marketing. Con
respecto a ello Cheilan (2014) afima que: “las marcas offativas estan
conformadas por un olor que es distintivo suficientemente, haciéndolos muy
caracteristicos y particulares que indudablemente es imposible confundirlos o
asociarlos con otros aromas” (p.6).

1.3. Sobre las marcas tactiles

Las marcas tacties son aquelos signos que se refieren a la textura novedosa que
es percibida por el sentido del tacto y esto ocasiona la distintividad del producto,
lo cual permite que las personas puedan reconocerlos Yy diferenciarlos de
productos semejantes en el mercado. También debemos sefialar que esta marca
puede identificar solo productos y no servicios.

Las marcas tacties o de textura pueden definirse como aquellas “constituidas por
una superficie plasmada en un objeto, su envase, envoltura 0 empaquetadura,
que al ser percibida por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un
producto e informar acerca de su origen empresaril’
Industria y Comercio [SIC], 2015).

1.4. Requisitos para su registro

De acuerdo al articuo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en

adelante CAN, las marcas para su registro deben de ostentar el grado de

(Superintendencia de
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distintividad y ser susceptible de una representacién grafica, en las que se toman
estos requisttos sin diferencia alguna.
A) Caracter distintivo

Una de las funciones de la marca es distinguir productos o servicios dentro del
mercado, por lo que este requisito implica segun Maravi (2014) "que el signo
tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un producto o
servicio" (Citado por Vale, 2007, p. 50).

En tanto el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 388-IP-
2015, menciona que "Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrinseca"
como una capacidad distintiva "extrinseca", la primera se refiere a la aptitud

individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no
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confundibilidad con otros signos", es decir, la primera esta relacionada con los
elementos que integran la marca en si considerando los servicios o productos
gue busca identificar, y la segunda esta referida a la distintividad que debe de
tener pero en comparacion con otras marcas.
B) La representacion grafica

Representar graficamente es describir algo usando simbolos susceptibles de ser
dibujados. Quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera
para distinguir debe afadirse su capacidad para ser "levado al papel'; por
consiguiente, para ser visualmente percibido. (Zeballos, 2018, p. 76)

En su articulo 134 la decision 486 de la CAN usa el término "susceptible",
entonces una marca dara por cumplido este requisito cuando exista la posibilidad

o capacidad de representar graficamente a dicha marca.

II. EL ANALISIS DE LA REPRESENTACION GRAFICA EN EL MARCO
NORMATIVO PARA LAS MARCAS OLFATIVAS Y TACTILES

La Decision 486 de la Comunidad Andina y la legiskacion complementaria peruana
que es el Decreto Legislativo N°1075, establecen la admisidn del registro de una
marca, ya sea tradicional o no tradicional, siempre y cuando estos cumplan con
determinados requisitos planteados en las normativas antes mencionadas, como
uno de estos requisitos indispensables para la aprobacidon del registro de una

marca es la lamada representacidon grafica, sin embargo, cabe aclarar que este
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tipo de marcas no tradicionales, especificamente las marcas olfativas y tacties,
merecen un tratamiento distinto, a causa de que las marcas tradicionales y las
no tradicionales contienen una gran diferencia entre elas, es por esta razén que

realizaremos el andlisis de las normativas a nivel internacional y nacional.

Con respecto a la normativa internacional, la decision 486 de la CAN, sefala en
su articulo 134 en el primer parrafo, que los signos no visibles podran constituirse
como marcas siempre y cuando cumplan los requisitos, primero que los productos
y/o servicios se distihgan en el mercado, y como segundo requisto la
representacion grafica que sera materia de estudio posteriormente. Mientras que
en lo nacional el Decreto Legislativo N°1075 en su articulo 50 hace referencia a

los implementos que debe tener la solicitud de registro de una marca no

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
LA COMPETENCIA Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS

tradicional o como la legislacion peruana lo sefiala, marcas no perceptibles por el
sentido de la vista, en el articulo 50 inciso b) hace referencia que dichas marcas
para efectuar el registro deben presentar ante la Direccion competente una
representacion grafica. Una aproximacidn por parte del INDECOPI en o
respectivo a la representacidn grafica para marcas no tradicionales fue dada a
través de la Resolucion N° "001391-2014/" DSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero

de 2014, senalb que: " en relacidon a la representacidn grafica, esta es una
exigencia formal para efectos de publicidad de la solicitud y del registro. Asi en
el caso de las marcas sonoras, estos son posibles de ser representados a través
de un pentagrama o un espectrograma", pero referente a las marcas tacties y
offativas no se ha encontrado antecedentes que permitan definir los criterios que

utiizaria el INDECOPI para el registro de estas marcas.

Con estas dos posiciones normativas podemos concluir la implicancia que tiene
la representacion grafica como un requisito fundamental para el registro de una
marca no Visible, pero esta también funciona como impedimento para el registro

de las mismas:

Primero, cabe mencionar que no existe en ambas normativas una regulacion
exhaustiva ni taxativa sobre lo que debe entenderse de representacion grafica.
Como bien se ha desarrolado la representacidon grafica es requisito fundamental

para el registro de una marca, en caso de las marcas tradicionales resuta mas
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sencilo cumplir con este requisto; no obstante, en el caso de las marcas no
visibles (especificamente las marcas olfativas y tacties) este requisito se vuelve

complejo de cumplir. Asi menciona Sojo (2016):

(...) no queda clro si este tipo de marcas es capaz de cumplir con el
requisito de la representacidn grafica, a pesar de que la norma permita su
registro. Por lo tanto, este requisito puede ser el mas complejo de cumplir

en muchas legislaciones (p. 27).

Con este sustento, podemos concluir que se genera un gran vacio legal no
solo en nuestra legislacidn interna, sino también en la legislacion

internacional. Para esto, es necesario el planteamiento de nuevos
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conceptos o nuevos criterios sobre ka representacién, dando lugar a
representaciones y criterios como requisitos que no sean necesariamente
graficas, frente a ello Castro (2012) menciona: “la representacion que se
hace del signo deberd permitir que cualquier persona que consulte el
registro esté en capacidad de comprender su contenido y su naturaleza”
(p. 298).

Segundo, debemos cuestionarnos si la representacién grafica debe ser requerida
en todas las marcas no perceptibles por el sentido de la vista, tal es el caso de
las marcas offativas y las marcas tacties. Planteamos estas dos a causa que se

tiene dos visiones distintas:

Las marcas offativas para su registro toman los referentes juridicos antes
mencionados, pero estas no son suficientes para resolver la problematica que
enfrentan al solicitar su inscripcion ante las oficinas registrales correspondientes,
respuesta a elo es la cantidad minima de registros que existe sobre este tipo
de marcas, debemos sefalar que el requisito que mayor problema y controversia
posee, es la representacidon grafica, segun diversos autores esta contraviene a lo
gque se busca proteger en las marcas offativas. Partimos de lo que representa
y se entiende textualmente sobre grafico. Al intentar registrar estas marcas,
muchas personas al querer cumplir con este requisto presentaron diferentes
criterios para su evaluacion; como es la descripcion del olor en cuestidn,

indicacion de los sitios en donde se podian encontrar esas muestras del olor,
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férmulas quimicas del olor y muestra de olor en un recipiente; pero en muchos
casos estas no tienen la validez o simplemente no se consideran, tal como en el
caso Sieckmann, al respecto el Tribunal Superior de la Unidn Europea justificd
de la siguiente manera; en lo que se refiere a la descripcién verbal de un olor y
las indicaciones de los lugares donde se encuentra esas muestras de olor
presentan descripciones que esta impregnada por factores subjetivos, sobre la
férmula quimica, esta no proporciona el olor del producto y pocas personas son
capaces de reconocer una férmula que detalle el olor; por ultimo el depdsito de
muestra , la critica es que por el pasar del tiempo, el olor sufre cambios que
ocasionan perdida o transformacion, eso lo hace susceptible de no constituir una

representacion grafica.
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Por tal razon el principio del problema para el registro de las marcas offativas, es
la interpretacidon de la representacién grafica que se da de forma restrictiva
ocasionando una contradiccidn, puesto que a pesar de que se reconozca la
capacidad a un signo para ser protegido, los requisitos legales lo impiden, por
otro lado, nos preguntamos si se debe pedir como requisito la representacion
grafica para las marcas offativas, a diferencia de los otros tipos de marcas no
visbles que si son posibles de representar y no tienen tanto conflicto, este
requisito ocasiona una paralizacion en el registro de este tipo de marcas, con
estas dos criticas se busca fundamentar una propuesta para asi lograr que las

marcas offativas sean mas facies de registrar.

Sobre las marcas tacties, a comparacidon de las demas marcas no visbles a
excepcidn de las sonoras, contaron con mayor probabiidad de cumpilir el requisito
de la representacion grafica a través de una descripcion escrita y detallada de la
forma en la que la marca es percibida a través del tacto con respecto a la
superficie y la textura.

Un hito importante en lo que respecta al registro de las marcas tacties y al
cumplimiento del requisito de la representacion grafica fue la interpretaciéon
prejudicial del Tribunal de Justicia del CAN en el Proceso 242-IP-2015, en la que

el alto tribunal establece lo siguiente:
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e 70. El desafio que plantea este tipo de marcas radica en la necesidad de
adaptar el criterio de representatividad grafica a cada nuevo tipo de signo
distintivo.

e 74.(..) la Oficina Nacional Competente exija una o mas representaciones
de la marca solicitada, asi como k indicacion del tipo de marca y otros
detales relativos a la misma.

e 87.(...) se recomienda admitir representaciones de un signo distinto a las
graficas cuando estas sean mas aptas para identificarlo, siendo suficiente
gque este sea representado de una manera que permita a las autoridades
competentes y al publico consumidor determinar el objeto exacto de

proteccidn conferida al titular.
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Entonces de elos se rescata que el Tribunal acepta que el cumplimiento de la
representacion grafica de las marcas tacties se da, pero de acuerdo al punto 87
sefialado, se acepta la posibiidad de presentar representaciones distintas a las
graficas cuando estas permitan una mayor identificacion del signo. Entonces de
ello concluimos que ka sola representacién grafica mediante una descripcién de
kb superficie y de la textura de la marca no es suficiente, dandose por elo k

posibiidad de admitirse otros medios.

III. CRITERIOS PARA LOGRAR EL REGISTRO DE UNA MARCA
OLFATIVA Y TACTIL EN EL PERU EN CUESTION A LA
REPRESENTACION GRAFICA DESDE LOS ALCANCES
ESTABLECIDOS EN EL DERECHO COMPARADO.

Como bien se explicd en el apartado anterior, sobre el andlisis de las normativas
gue regulan el registro de las marcas offativas y tacties, se sustentaba que no
existian conceptos claros acerca de la representacion grafica y mucho menos otra
alternativa viable para su registro, es por esta razén que se optan por nuevas
alternativas e innovaciones para que se realice este registro y con esto contribuir
al mundo empresarial, a consecuencia de elo, el planteamiento para lograr el

registro de las marcas offativas y tacties en el Peru serian de la forma siguiente:
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3.1. Criterios para lograr el registro en una marca Olfativa

3.1.1. Presentar una Descripcion del olor

Si bien es cierto, la descripcidon escrita de una marca offativa no puede
representar por si sola la representacidn grafica, sin embargo, no se puede excluir
esta, ya que es de gran importancia reconocer que una adecuada descripcion en
la que seincluyan los parametros como es por ejemplo indicar detaladamente la
variacion segun a los tiempos, clima, lugar y demas variedades de la marca que

se desea registrar puede ser una via valida para la aceptacion de esta misma.
Ramos (2014) sobre un caso particular, menciona lo siguiente:

“(...) la forma correcta de describirla es indicar detaladamente el olor a fresa de
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acuerdo con una o mas variedades, de tal manera que ése seria el objeto de
proteccion de la marca offativa; en consecuencia, a nuestro juicio, una

descripcion de este tipo seria una manera valida de describir un olor” (p. 171).

Asimismo, menciona la United States Paten and Trademark office — Oficina de
Marcas y Patentes de Estados Unidos en adelante USPTO, sobre la descripcion
técnica valida del olor como contenido de especificacion es un requisito para
registrar las marcas olfativas: “Una descripcidon de la técnica relacionada conocida
por el solicitante e incluyendo, si corresponde, referencias a técnicas relacionadas
especificas y problemas involucrados en la técnica anterior que son resueltos por
la invencidn del solicitante. Este elemento también puede titularse como el arte

de fondo”

Es por esta razén que es de gran importancia como primer requisito formular una
adecuada descripcién de la marca offativa, poniendo a detalle las variaciones que

esta pueda tener en el espacio, clima y tiempo.
3.1.2. Presentar una descripcion de la formula quimica

La formula quimica representa a la sustancia como tal, pero esto a un inicio pueda
parecer insuficiente para ser parte de la representacion grafica como
mencionamos en parrafos anteriores sobre el pronunciamiento del Tribunal de

Justicia de ka Unidbn Europea en el Caso Sieckmann, pero como contrapunto
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hemos de aludir a la complicada informacidn que acompana a las solicitudes y
registros de otros tipos de marcas, que no puede ser comprendida por cualquier
usuario y esto no supone un freno para que las mismas se registren, como por
ejemplo, hemos de poner de manifiesto que kas formulas quimicas al igual que
las partituras son lenguajes unos manejados por quimicos y otros por musicos,
pero en esencia no son otra cosa que formas de expresidn de ka realidad, unas

se referian a sonidos y las otras a sustancias que son causa de distintos olores.
3.1.3. Deposito del olor y la microencapsulacion

En lo concerniente a las marcas offativas se propone la disposicidn de un depdsito

de muestra de olor para el registro de estas mismas con el fin de reconfigurar la
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representacion grafica mediante un envase que reserve el aroma, logrando poder
conservarlos y asi no pierda su esencia, se restablecera el olor perceptible cada
cierto tiempo que el 6rgano administrativo considere a su criterio prudente segun

los estudios que realice en cada caso en particular.

Ramos (2013) “No se puede pasar desapercibido primero que un olor con el pasar
del tiempo puede cambiar y segundo que en el caso especifico de los perfumes
cambia el aroma cuando se aplica una persona, por ende, el depdsito de olor es
una forma en la que no pierda esencia el aroma que podria renovarse cada cierto

tiempo con el fin de actualzario” (p.170).

La técnica a usarse para conservar el olor seria la microencapsulacion, la cual
consiste segun Lopez (2010):“(...) es una técnica que se ha aplicado para
preservar y/o proteger numerosos ingredientes. Puede considerarse una forma
especial de empacar materiales sdldos, liquidos y gaseosos en miniatura” (p.
382).

Este método concierne a una proteccion y liberacidn controlada mediante la
formacion de un tipo de barrera fisica logrando separar el componente del
producto, ademas este tipo de técnicas protege de condiciones ambientales
indeseadas que afecten el aroma ya sea la luz, el calor o el oxigeno, que a su vez

reduce la pérdida del aroma en cuanto a su conservacidén a su vez que aumenta
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mantener durante un periodo de tiempo mas prolongado su percepcion vy

sensaciones aromaticas (Navarro, 2014).

Al igual que se permite la admisidn en las marcas sonoras de una grabacién de
la ejecucion de la partitura o el sonido a proteger en si en un soporte fisico como
un CD, DVD, etc. criterio establecido uniformemente en las legislaciones, la
permisibilidad del depdsito de olor con la técnica de microencapsulacion para las

marcas offativa no deberia de ser un obstaculo.
3.1.4. Laimplementacion de nuevas tecnologias

Seguln la Unidn europea especialmente el Reglamento Marca Comunitaria y de la

Directiva de Marcas del afo 2017, el considerando 10 sostiene el uso de
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tecnologias para poder registrar una marca no visible, pero esta debe enmarcarse
en que la representacion sea clara, objetiva, facimente accesible, duradera,
precisa y autosuficiente, pero debemos recordar que estas tecnologias estan en
una fase de desarrollo que con el pasar de los afos se fortaleceran y seran
utizadas de manera totalitaria para registrar marcas offativas, Uribe (2002)
verifica una sutil referencia con relacidn a las marcas offativas, considerando que
el registro de olores responde a los avances tecnoldgicos actuales y por el
caracter distintivo que las envuelve, tendrian que difundirse a merced de una
denominacion ante la inminente dificutad de encontrar una fragancia que sea
suficientemente caracteristica, no usual o connatural al producto y no se

encuentre dentro del dominio publico.

Es cierto que algunas tecnologias se vienen utiizando para este fin, pero la
desactualizacion de la normativas internacionales y nacionales no permiten su

apogeo completo, las mas representativas son:

a. Cromatografia de gases-Olfatometria: Se utiza para brindar
informacion relevante sobre las caracteristicas del olor asociado con las
diferentes moléculas englobadas en una muestra de olor, esto ayuda a

analzar de manera mas éptima el olor (Anexo 1).
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La cromatografia de gases es una técnica de andlisis mediante la cual, a través
de la separacion de elementos de una determinada sustancia, proporciona

informacion cualitativa y cuantitativa respecto a sus componentes Bascon (2016).

b. Inteligencia Artificial para el reconocimiento de olor (Google): El
Instituto Vector de IA, el Instituto Canadiense de Investigacion Avanzada
y las universidades de Toronto y Arizona junto con GOOGLE, ha adaptado
a su inteligencia artificial a identificar olores a partir de moléculas. Este
implemento tecnoldgico se basa en un compuesto sensible a los gases y
las moléculas que flotan en el aire, esto produce cambios que son

convertidos a impulsos eléctricos y registrados por un sensor (Anexo 2).
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Estas son dos propuestas tecnoldgicas que ayudarian a que las marcas offativas
puedan registrarse y no se vean limitadas por lo que se considera representacion
grafica.

3.2. Criterios para lograr el registro en una marca tactil
3.2.1. Adjuntar una descripcion clara, precisa y concisa

En el afio 2004 el instituto de ka Propiedad Intelectual de Ecuador otorgo el
registro de la marca "Textura superfice OLD PARR" para la empresa Diageo
Brands B.V., creandose con ello un hito en Latinoamérica con respecto al registro
de este tipo de marca, mas tarde la misma empresa replicd la hazana en otro
pais parte de la Comunidad Andina, pero en esta ocasidn a través de una solicitud
de consulta Prejudicial por lk Dieccibn de Signos Distintivos de Ia
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se logrd establecer por
parte del Tribunal de Justicia el criterio siguiente: "En primer lugar, se debera
contar con la descripcion clara, precisa y completa de la textura (...)" (Proceso
No. 242-IP, 2015, parr. 102).

Por CLARO entendemos segun la RAE (2022) con base a sus excepciones 7,8 y
11 algo que se distingue bien, inteligible, facil de comprender y expresado sin
reservas; por PRECISO segun la RAE (2022) entendemos una descripcion de
manera clara, nitida, concisa y rigurosa con base a las excepciones 1 y 5; por
COMPLETA entendemos segun la RAE (2022) una descripcion cabal.
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3.2.2. Adjuntar una fotografia o dibujo tridimensional de la textura

del objeto

De todas maneras, para marcas como las tacties una descripcion por mas precisa
que sea no deja de ser subjetiva, por lo que como se menciond antes es menester
en aras de la representacion del signo contar con medios adicionales como
fotografias o dibujos tridimensionales de la textura o superficie de los elementos
a proteger, criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el Proceso No. 242-IP, asi como también por la legislacién
estadounidense. En Colombia a través de la Superintendencia de Industria y
Comercio (2016) de una manera mas definida establecid como segundo requisito

para la inscripcidn de las marcas tacties "un dibujo tridimensional o fotografia en
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formato JPG de tamafo maximo de 450 x 450 pixeles y maximo 2 MB" (p. 29).
3.2.3. Adjuntar una muestra fisicadel objeto que contiene la textura

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos mediante el Registro N°
3896100 en el ano 2010 sefald "Sobre el requisto de representacion grafica, el
solicitante presentd un diagrama con un dibujo de kb botela de vino vy lineas
punteadas destinadas a mostrar la ubicacidn de la marca en ka superficie del
producto. La UPSTO considerd que este diagrama no era suficiente, y solicitd que
se presente una muestra fisica de la botella de vino para que el examinador
pudiera sentir la textura." (Zeballos, 2018 p. 144) el subrayado es nuestro, dicho
criterio al igual que en Estados Unidos también fue establecido por el Tribunal
de Justicia de b Comunidad Andina en el Proceso N° 242-IP cuando menciona
haciendo un simil con las marcas tridimensionales la Regla 3, punto 4, literal ¢)
del tratado de Singapur, el mismo que establece que para las marcas
tridimensionales cuando la oficina considere insuficiente las distintas vistas o
descripcidn mencionada, podra invitar al solicitante a proporcionar un espécimen

de la marca.
3.2.4. Adjuntar un plano CAD de la textura del objeto

Consideramos menester aplicar las nuevas tecnologias disponibles en el mercado,

para el presente caso el uso del computer-aided design CAD, se presenta como
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una manera mas eficiente de visualzar ka textura o superficie del objeto, es que
con dicho instrumento tecnoldgico es posible generar dibujos y modelos con
caracteristicas a detalle de un determinado objeto, en este caso de la marca
tactl, pero hasta este punto es simiar a un dbujo tridimensional, medio
permitido para coadyuvara la representatividad de las marcas como se menciond
lineas arriba, porque el uso del CAD permite visualizar dichos disefios dentro de
un modelado 3D, es decir, los 6rganos competentes podran visualizar a través
de una pantala la superfice del objeto, permiiendo con ello una mayor
representatividad de la marca tacti a comparacion de una imagen o dibujo
tridimensional. Para efectos de una mayor didactica adjuntamos una captura de
un archivo CAD (Anexo 3).
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ZSeranecesario la eliminacion del requisito de la representacion grafica

para el registro de las marcas tactiles y olfativas?

Consideramos que debe dejarse de lado el requisito de la representacion grafica
por uno mas flexible, como el de una representacién que permita la admisibilidad
de medios ademas de los “graficos”, permitiendo también el uso de la tecnologia
disponible, siempre y cuando estas permitan obtener una mejor representacién
clara, mas precisa, de facil accesiiidad, duradera y por supuesto objetiva de la
marca a proteger, dicha incorporacion resulta conveniente especialmente para
las marcas no visibles como las marcas tacties y offativas; estas incorporaciones
ya se vienen aplicando en el marco internacional como lo establecid la Unidn
Europea a través de su Reglamento Marca Comunitaria y de la Directiva de

Marcas del ano 2017, precisamente en su considerando 10.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Concluimos que la representacion grafica es una dificultad para el
registro de marcas offativas y tacties en vista de que la normativa no define con
exactitud los criterios que se deben tomar para cumplir dicho requisito,
generando asi lagunas legales y provocando a su vez interpretaciones subjetivas

por parte de las personas que buscan registrar ese tipo de marcas.
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SEGUNDO: Las marcas olfativas por su naturaleza se les hace dificil cumplir con
una representacion estrictamente grafica, por lo que la admisidn a criterios
adicionales son necesarias para una valda representacidn, tales como: una
descripcion del olor, una descripcion de la formula quimica, depdsito de olores a
través del microencapsulamiento y por Ultimo afadimos las nuevas invenciones
tecnoldgicas (cromatografia de gases - Offatometria y la Inteligencia Artificial)
gue ayuden a registrar de una forma mas simple y sin obstaculos de por medio

asi como se viene aplicando en otros paises para el registro de estas mismas.

TERCERO: En el caso de las marcas tactiles, concluimos que su representacion
grafica es posble a través de una descripcion clra, precisa y concisa, sin

embargo, no deja de ser suficiente, por lo que deben de existir otros criterios
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adicionales para la evaluacién de la representatividad de la misma; las cuales
son: adjuntar una fotografia o dibujo tridimensional de la textura del objeto,
adjuntar una muestra fisica del objeto que contiene ka textura y finalmente
adjuntar un plano CAD de la textura del objeto, con el objetivo de que estas

marcas sean registradas, asi como se vienen realizando en distintos paises.
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Anexo 1.Esquema de acoplamiento entre Cromatografia de gases- Olfatometria
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Anexo 2: Inteligencia Artificial para el reconocimiento de olor (Google)
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Anexo 3. Plano CAD de la textura del objeto
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RESUMEN
En el derecho marcario, especialmente en nuestro pais, se tiene en cuenta k
decision 486 de la Comunidad Andina, misma que se complementa en el Decreto
legislativo  1075. Bien, dentro de los articulados de la decision 486, se tiene
reconocido la presuncion del riesgo de confusidn en caso de signos idénticos de
productos y servicios idénticos, sin ubicar en este punto al caso de signos
analogos. En este trabajo se explicara esta postura, que es una propuesta; por
ello, comenzaremos con el desarrollo del aspecto tedrico, donde tenemos en
cuenta doctrina, también la normatividad, jurisprudencia y casos. Para finaimente
arribar en la justificacion con ejemplos reales, y fundamentar nuestra propuesta

para ampliar el articulo 155, inciso d) de ka Decision 486.

ABSTRACT
In trademark law, especialy in our country, "Decisibn 486 de la Comunidad
Andina" which is complemented by "Decreto Legislativo 1075". Wel, within the
articles of the "Decision 486", is recognized as a presumption of risk of confusion,
when it comes to identical signs for identical products and services, without
locating in this point the case of analogous signs. This position, which is a
proposal, wil be explained in this work; For this reason, we wil begin with the
development of the theoretical aspect, where the doctrine will be taken into

account, as well as the regulations, the jurisprudence, and the cases. To finally
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reach the justification with real examples, and base our proposal to expand article
155, subsection d) of Decision 486.

INTRODUCCION

El presente ensayo tiene como finalidad desglosar y analizar ka legislacion
concerniente al riesgo de confusién de signos analogos, uno de los temas mas
interesantes que nos presenta la Propiedad Industrial son los lamados signos
distintivos. Estas figuras permiten a los consumidores, en el mercado, obtener
informacion respecto de las actividades comerciales, productos o servicios que
ofrecen los proveedores a diestra y siniestra. Es por eso, que se les atribuye entre

sus principales funciones la indicacion de determinado origen empresarial y la
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condensacion de un determinado respaldo; viendo esta perspectiva, la pregunta
que se realzan muchos empresarios respecto a su marca es éSi efectivamente,
sus marcas estan siendo protegidas como lo establece las normas? Para este fin,
se desarrolara la conceptualizacion de los signos marcarios, en el marco de su
finalidad, sumado a elo se desarrola el riego de confusion como un problema
central que se presenta, cuando existen conductas que llegan a producir en el
consumidor una concepcion falsa, sobre el origen empresarial de un producto o
servicio, todo ello reflejado en la problematica que se muestra en h
jurisprudencia evaluada en relacidon al riesgo de confusion de signos marcarios
analogos en productos y servicios idénticos; adicional a ello se hace un analisis
de las estadisticas arrojadas sobre la encuesta de semejanza de marcas, lo que
nos permite hacer un andlisis mas acertado sobre la problematica que acarrea el
riesgo de confusion, y que trae consigo un conjunto de afectaciones tanto al
consumidor como al titular de una marca registrada. En esa linea de ideas, es
importante encontrar soluciones para evitar estas afectaciones, por ello nos
enfocamos en desarrollar la presuncién de riesgo de confusion en el caso de

signos idénticos de productos y servicios idénticos.
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I. MARCO TEORICO
1.1. Signos marcarios

Para comenzar, creemos que es necesario hablar acerca de la naturaleza de la
marca, por ello, tomaremos en cuenta el enfoque de Flint (2011) que nos habla
de tomar en consideracién el punto de vista del consumidor y del titular de una
marca. Siendo asi empezamos con la idea del consumidor, donde la marca
distingue a un determinado producto o servicio ante un publico, entonces todo
esto, se comprende en sentido objetivo; ahora, se tiene la idea del titular, donde
la marca es un derecho, en otras palabras, es un derecho del empresario para
distinguir su producto o servicio ante el publico, esto en sentido subjetivo.

Enfocandonos en la definicion objetiva, se cuenta con cuatro elementos: a) la
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marca es un bien y se ke conoce como signo; b) tiene fuerza distintiva; ¢)

distingue productos o servicios y d) tiene capacidad publica para informar.

Respecto al signo distintivo, tomaremos en cuenta que Arana (2017) sehala que
el signo distintivo es una marca, este signo es creado por un interesado para que
se identifique su producto o servicio, ademas, debe diferir en el signo, con ka de
otros competidores en el mercado. Por ello, el signo debe ser vistoso y de facil
identificacion. Entonces este signo genera en el consumidor la idea de relacion
del producto o servicio con su origen empresarial, ademas de sus caracteristicas
y, sobre todo, como ya se dijo, se diferencie de los demas. Por elo, se puede
legar a perder la relacidn, de que un signo sea una marca, esto cuando el
consumidor empieza a dejar de lado, el reconocer el origen empresarial de
productos o servicios, por esto, se acaba la vinculacidn de las caracteristicas del
signo con el origen empresarial. Finalmente agrega, que la marca deja de ser un

bien inmaterial, para pasar a ser un simple nombre comun.

Continuando con el mismo autor, Arana (2011), en un articulo nos habla acerca
de una situacidén, de la no distintividad marcaria, e indica que esto se entiende
como el no cumplimiento de su funcion esencial de identificar y diferenciar la
marca en el mercado en su contexto empresarial. Entonces, el signo no tiene la

capacidad de identificar su origen empresarial en especifico y de diferenciarse de
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los demas productos y servicios de distinto origen empresarial, pero que

corresponden a la misma categoria.

Teniendo en cuenta estos puntos de vista, de acuerdo al tema abordado cabe
resatar tres puntos. Primero, se debe tener en consideracidn que un signo
distintivo debe tener la capacidad de distinguir un producto o servicio y también,
debe ser identificable por el consumidor, o sea, que guarde relacion con su origen
empresarial. Segundo, el signo deja de ser marca desde que se empieza a no
reconocer o, mejor dicho, vincular la marca a un origen empresarial especifico y
sus caracteristicas esenciales. Tercero, en caso de que se llegue a lo anterior,

estariamos frente a la NO distintividad de un signo, por ello es muy importante
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verfficar realmente bien si una marca debe registrarse o que el titular haga

adecuada defensa de su derecho de exclusividad.

1.2. Riesgo de confusion

El drgano jurisdiccional del Tribunal de la Comunidad Andina (2015), manifiesta
gue no es obligatorio que el signo solicitado induzca a error a ka poblacién, sino
que basta con la existencia del riesgo de confusion, en cuyo caso sera denegada
la solicitud de registro de aquel signo marcario donde se presume la existencia
del riesgo de confusion. Es asi que la confusion marcaria se manifiesta por la falta
de claridad al momento de elegir un producto o servicio de otro, en donde la
competencia de marcas de una misma clase es notoria a nivel del comercio.

Los supuestos que logran la existencia de riesgo de confusidn entre dos signos
y los productos y servicios de acuerdo al tribunal de justicia de la comunidad

andina serian :

(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los
productos o servicios distinguidos por ellos; (i) o identidad entre los signos
y semejanza entre los productos o servicios (ii) o semejanza entre los
signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) 0 semejanza entre
aquélos y también semejanza entre éstos. (Tribunal de justicia de la
comunidad andina. Proceso 84- IP-2015, p.7)
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Para determinar la existencia de riesgo de confusién se tiene que establecer si
existe identidad o semejanza entre el signo solicitado y el signo anterior, también
la relacion entre los productos o servicios distinguidos por ambas marcas.
Entonces el tribunal sostiene que por la identidad o semejanza de los signos en
disputa nacen dos tipos de confusion: directa e indirecta, que resumidamente

detalamos a continuacion.
1.2.1 Tipos de Confusion

a) Confusion Directa

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 84-IP-2015) sefala

que, la confusion directa ocurre en el momento en que los consumidores
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concurren a un determinado mercado y asumen que los bienes o servicios son
similares y guardan relacidn con una determinada marca, asi el consumidor
queda inducido a un error; puesto que el servicio o producto adquirido no es

de la marca que imaginaba.

Entonces de acuerdo con el trbunal, la confusion directa se caracteriza por la
semejanza o identidad de un producto o servicio que induce al consumidor a
comprar, creyendo que esta adquiriendo o usando otro producto o servicio.
Por elo, Egacal (s.f.) resalta que la confusion se hace presente, cuando el

consumidor escoge un producto por otro.
b) Confusion Indirecta

La confusidn indirecta, desde la perspectiva del Tribunal de Justicia de
Comunidad Andina (Proceso 84-IP-2015), ocurre desde que el consumidor
lega a diferencias los productos o servicios que son de dos marcas distintas,
pero que llegan a pensar equivocadamente que las marcas diferentes,
pertenecen a un mismo origen empresarial, pero el origen de los productos y

servicios provienen de distintas empresas de la misma clase.

De acuerdo al tribunal, lo resaltante de este tipo de confusidén, es que el
consumidor atribuye confusamente a dos productos o dos servicios de una

misma clase, a que pertenezcan o provengan de un mismo origen empresarial.
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En consecuencia, se puede advertir que en dichos tipos de confusidén (directa
e indirecta) lo que resalta es como el consumidor pueda llegar a confundir las
marcas, ya sea que al momento de comprar no diferencie dos productos o
servicios 0; que logra diferenciarlas, pero confusamente le atribuye el mismo

origen a un producto o servicio.
1.3. Productos y servicios idénticos en el derecho marcario

Aparte de los criterios concernientes a la comparativa de signos marcarios, es
importante también tener en cuenta los productos y servicios que legan a
distinguir estos signos, para asi poder establecer k probable conexidn

competitiva entre dichos signos marcarios, y si fuera el caso, aplicar los criterios
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correspondientes a ello.

En razdn de elo, la Decision 486 en su articulo 136 menciona que no podran
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, para este fin uno de los criterios a
evaluarse son los productos y servicios, elo indicado el inciso “a) sean idénticos
0 se asemejen, a una marca anteriormente solcitada para regkstro o registrada
por un tercero, para lbs mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de bs cuaks el uso de b marca pueda causar un riesgo de

confusion o de asociacion”.

Por su parte ka legislkacion nacional abarca escasamente este punto, elo se
evidencia en el decreto legiskhtivo 1075, dado que en su articulo 45, inciso c),
menciona que a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de
inducir a confusidén y error al consumidor se tendra en cuenta los productos y
servicios, esto como un criterio a fin de establecer si existe la semejanza de

marcas.

"Articulo 45.- Determinacion de semejanza

c) b naturakza de los productos o servicios y su forma de comercialzacion o
prestacion, respectivamente. (...)”

Por su parte Chaves J. (2018) menciona:
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Que el Tribunal del INDECOPI, en base a la doctrina sefalada, se han
elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o
fijar la simiitud o la conexidn competitiva entre los productos o servicios
que se sintetizan: (i) La inclusibn de los productos o servicios en una
misma clase del nomenclator; (i) Canales de comercializacion; (i) Mismos
medios de publicidad; (iv) Relacidon o vinculacion entre los productos o
servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios;
(vi) Partes y accesorios; (vi) Mismo género de los productos o servicios;

(vii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.
(p.56)
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Bajo estas perspectivas podemos notar que, silas marcas a registrarse consolidan
no sblo simiitud en su signo marcario, si no a su vez presentan productos y
servicios iguales pueden inducir a la confusion al “consumidor medio” es decir al
consumidor comun, que puede no llegar a diferenciar a las marcas y adquirir un
producto o servicibo basado en esta confusidn, lo cual implicaria un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo marcario primario.
Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso

476-IP-219 menciona el evento de presuncidon de confusion, e indica que:

La norma prevé que, si el signo utiizado es idéntico a la marca registrada
y pretende distinguir ademas productos o servicios idénticos a los
identificados por dicha marca, el riesgo de confusion se presumira. Para
esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos
como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente
iguales. (p. 19)

II. ANALISIS NORMATIVO

Respecto al riesgo de confusidn en marcas de signos analogos que tengan el
mismo producto o servicio, setiene como base normativa a la decision 486, y en
el ambito nacional ciertos decretos legislativos, mismos que mantienen un
margen de apoyo a que no se genera riesgo de confusion en distintos aspectos,

pero ¢éQué es lo que falta para una mayor efectividad en la proteccion? y de esta
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evitar el riesgo de confusion en marcas de productos o servicios idénticos,

especialmente cuando los signos sean similares.

Revisemos primero que nos dice el “Acuerdo acerca de los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual en relacion al comercio”, mismo que fue
suscrito en 1994 y en su articulo 16 nos habla que se le brinda al titular el derecho
de impedir que otros sin su permiso, utiicen signos simiares en el comercio en
caso tengan productos o servicios idénticos de una marca ya registrada.
Finalmente explica que el uso de signos simiares en productos o servicios
idénticos, nos induce a ver que hay probabilidad e incluso lk existencia de riesgo

de confusion. Dandole el mismo valor. Para apoyar mas esta idea, “la Convencion
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general interamericana de proteccion marcaria y comercial’, en su articulo 7,
explica que el propietario de la marca ya registrada, puede oponerse al uso,
registro o depdsito de otra marca, recurriendo a los procedimientos y recursos
legales establecidos en el pais donde se pretenda registrar o depositar dicha
marca, probando que la persona que la usa o quiera registrar tenga conocimiento

pleno sobre la existencia de esa marca y su uso en los estados contratantes.

Enfocandonos mas a fondo en el tema, continuaremos con la decision 486
“Régimen Comun sobre Propiedad Intelectual”, que en su articulo 136, inciso a)
hace referencia a que no podran registrarse aquellos signos marcarios que se
asemejen, a una marca anteriormente registrada, para los mismos productos o
servicios, a su vezen el articulo 155 inciso d) hace mencidn a que se concede al
titular el derecho de impedir a cualquier tercero, que sin su consentimiento use
en el comercio un signo marcario idéntico o simiar respecto de cualquier
producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusidn o un riesgo de

asociacion en el publico consumidor.

Como se desglosa de estas disposiciones en la “Decisidn 486", no es registrable
un signo marcario que sea idéntico o semejante, y ademas si fuera el caso el
titular de la marca con registro anterior podra impedir que cualquier tercero use

un signo idéntico o semejante, ello en razdn que no se pierda la fuerza distintiva
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de las marcas y que no se produzca una confusidn o asociacién por parte del

publico consumidor.

En el ambito nacional, tenemos el “Decreto Legiskativo N° 1075”, que en sus
articulos 45 y 98 mencionan la adecuada y correcta determinacién de h
semejanza entre dos marcas con capacidad de inducir a confusion. Entonces en
el articulo 45 se dice que la Direccidbn competente tendra en cuenta: todo el signo
en conjunto, la percepcidn del consumidor y la naturaleza de los productos o
servicios. En el articulo 98, se determina actos de competencia desleal, en las
modalidades de confusion y explotacion de la reputacion ajena; la denuncia sobre

estos actos desleales es de competencia de los érganos de propiedad industrial.
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De igual manera en el “Decreto Legislativo N° 1044, que aprueba la Ley de
Represidn de la Competencia Desleal”, mismo que nos brinda un alcance muy
importante y especifico respecto a la confusion, indicando que las acciones que
generen confusion, seran acciones reales (como dice la RAE, de existencia
verdadera y efectiva) y creara error en las personas acerca del origen

empresarial, 0 sea, se piense que su origen es distinto al que realmente es.

Respecto a las normas precedentes que se invocod, se concluye que brinda
proteccion a una marca ya registrada en favor del titular perjudicado, donde este
tiene el acceso a los érganos de propiedad industrial para hacer valer su derecho

concedido.

ITI. JURISPRUDENCIA Y CASOS DE MARCAS REGISTRADAS CON
RIESGO DE CONFUSION POR USO DE SIGNOS ANALOGOS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTICOS

Un antecedente Internacional, en el proceso 463-IP-2015, de infraccion de

derechos de propiedad industrial, donde la marca "EKOTAXI" se opone al registro

de la marca “ECONOTAXI"”, ambos de la clase 12, correspondiente a vehiculos;

aparatos de locomocién terrestre, aérea o acuatica.

El Tercer Juzgado Civil del Circuito de Descongestion de Bogotd, conocid este
caso y mediante providencia nego las excepciones propuestas por ECONOTAXI

(Cinascar) y declar6 que kb demandada habia incurrido en infraccibn marcaria,

UNA MIRADA CRITICAA LA REVISTA DE DERECHO

PROPIEDAD INDUSTRIAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

por el uso de la marca ECONOTAXI, y condend a pagar la indemnizacién de
perjuicios en favor de EKOTAXI (Metrokia S.A.) y las costas del proceso. El
demandante, EKOTAXI (Metrokia S.A.) el 13 de abril de 2015, interpuso Recurso
de Apelacidn contra el numeral cuarto de ka Sentencia proferida por el Tercer
Juzgado Civil del Circuito de Descongestidn de Bogota. El opositor, por su parte,
el 14 de abri de 2015, ECONOTAXI (Cinascar) presentd Recurso de Apelacidon en
contra de ka Sentencia del 26 de marzo de 2015, en ka cual se declara que
ECONOTAXI (Cinascar) incurrid en infraccion marcaria y como consecuencia se
condene al pago de perjuicios a favor de EKOTAXI (Metrokia S.A.), los
fundamentos fueron; i) el juez aplicd criterios propios, sin tener en cuenta el

supuesto de similitud; i) el juez considerd erroneamente, que la prueba de
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confusion en el mercado no es un presupuesto para que configure la infraccidn

de marcas; i) se dio un alcance errado al concepto de marca débil.

Es asi que la norma a interpretar en esta controversia, es el articulo 155 lteral
d), de la decisidn 486, por ka infraccidn en el uso de un signo simiar al registrado.
Por tanto, un signo que se esté usando en el comercio sin la debida autorizacion
puede afectar el derecho de un tercero, por ser en el caso, semejante a una
marca registrada para un mismo producto o servicio, respecto del cual el uso, de
aquel signo pueda inducir al consumidor a error, es decir, causar riesgo de
confusidn o de asociacion. En este sentido un signo usado en el comercio sin la
debida autorizacion puede considerarse idéntico o semejante a una marca

registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:

a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias

entre elos son tan irrelevantes que el consumidor medio no lkas tendra en cuenta.

b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o

presentan conexion competitiva.

El Tribunal advierte de la proljidad que se debe tener al momento de realizar el
anadlisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento
determinar la existencia de su identidad o simiitud y en segundo momento la

correspondencia entre los productos o servicios que cada uno pretende distinguir.
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Es asi que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la
presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante

al resolver el proceso interno.

Entonces, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nos deja criterios
aplicables a este tipo de casos, mismo que son muy importantes y que, a pesar
de ser una recomendacion, nos brinda lineamientos para resolver este tipo de

casos en los paises conformantes.

Otro caso de trascendencia, esta vez en nuestra legiskacion peruana, es el
expediente N° 680577-2016, que abarca una controversia referida al registro de
la marca “ME GUSTA ESSEN y Logotipo”, opositor la Universidad ESAN para

distinguir servicios de la clase 41 (educacidon, formacion; servicios de

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
LA COMPETENCIA Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS

entretenimiento y actividades deportivas)

La Universidad ESAN formula oposicidn de registro contra “ME GUSTA ESSEN vy
logotipo” el 16 de diciembre del 2016; pretensidn, se declare fundada lka oposicion
y se deniegue el registro de “Me gusta ESSEN Yy logotipo” bajo los fundamentos
de riesgo de confusion, ya que el signo solictado fue considerado como riesgo
de confusidn con las 22 famiias de marcas, de la parte titular que es la
Universidad ESAN.

Se verificd que el signo solicitado es grafica y fonéticamente similar a las marcas
de ESAN, en donde también se precisa que la frase "ME GUSTA” carece de
distintividad por ser de uso comun, y aplicando lka analogia a estos términos
“Essen” y “ESAN” son simiares y con vinculacion a elementos arbitrarios, el
publico usuario podria ser impulsado a confusidn, ya que existe una similitud, es
mas, el término ESAN es un elemento publictario y que goza de una gran
reputacion; es asi que la parte opositora indica que se estaria vulherando el inciso
a) del articulo 136 y el inciso d) del articulo 155 de la decision 486.

Resolucién de primera instancia, la Comisidon de Signos Distintivos emitio la
Resolucidon 2142-2017/CSD- INDECOPI, mediante el cual DENIEGA el registro del
signo solicitado en consecuencia ME GUSTA ESSEN (Bona trading Ag), interpone
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un recurso de apelcién contra la primera decisidn, indicando que no se debe
separar analticamente cada término, advirtiendo asi, que tienen un nimero de
palabras distinto. En segunda instancia, la Sala especialzada en Propiedad
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, en su Resolucion N.© 0824-2018/TPI-INDECOPI, resuelve primero,
que la marca “ME GUSTA ESSEN vy logotipo” no se encuentra registrada, dado
gue ha sido cancelada, sobre la solictud de registro, la sala dispuso otorgar a
Bona Trading AG el registro de la marca "ME GUSTA ESSEN vy logotipo” que al
final la disputa entre estas dos marcas de kb chse 41 de kb clasificacion
internacional, termind en la cancelacién por falta de uso sobre Qualitri S.A.C.

actualmente no vendria siendo utiizado, segun la Sala Especialzada en Propiedad
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Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la propiedad
Intelectual amparado en el procedimiento de cancelcidn que fue deckrado
FUNDADO.

Concluyendo que en el presente expediente la Comision determind que si existe
riesgo de confusidon entre la marca solictada “ME GUSTA ESSEN vy logotipo” en
controversia con la famiia de marcas ESAN, puesto que estas tienen que ser
verificadas detaladamente y aplicarlas en su marco general. De ahi que se
advierta después, que no son similares ni grafica ni fonéticamente, trae una cierta
incertidumbre en lo que pueda suceder en las marcas ya registradas por el
INDECOPI que posiblemente se haya concedido de forma legal u omiiendo
diferentes requisitos que debieron de ser percibidos, queda la incertidumbre, de
si se hizo una buena aplicacién del examen comparativo de marcas simiares, ya
sean denominativas o graficas, que traera diferentes consecuencias ya sean
laborales, judiciales o enmarcado en el ambito de ka imagen publictaria en el

mercado.

IV.JUSTIFICACI(')’N PARA LA AMPLIACION DEL ART. 155 INCISO “d”
DE LA DECISION 486

Empezamos este apartado sefialando que proponemos ampliar el inciso “d” del
articulo 155 de la DECISION 486. Teniendo en cuenta que es la Comunidad

Andina quien emitié esta decision, en el marco de sus funciones, tales como
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formular, ejecutar y evaluar la poltica de integracion andina en materia de
comercio e inversiones. Esto, por ser una organizacidn que agrupa a cinco paises:
Per(, Ecuador, Colombia y Bolivia. Ademas, siendo que la decision 486 se
suscribe en el afo 2000, y hasta ka actualidad pasaron 21 afios, creemos
necesario e importante formular una ampliacidon, respecto a ka presuncion de
riesgo de confusidn que se establece para los signos idénticos en el caso de
productos y servicios idénticos, pero teniendo en cuenta que en la realidad y por
los fundamentos indicados y que se expresaran a continuacién, es necesario
ampliar este punto, a los signos andlogos en caso de productos y servicios

idénticos.
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En la actualidad existen una serie de marcas registradas que ocasionan confusion
en el mercado, tanto en servicios y productos simiares o idénticos que induce al
“consumidor medio” es decir el consumidor comun, a un riesgo de confusidén o
asociacion, lo cual puede causar una pérdida de la fuerza distintiva del signo
marcario y a su vez, que el consumidor adquiera un (producto o servicio) bajo

una idea equivocada.

Adicionalmente a esto es importante traer a mencion el principio de especialidad,
ya que éste delimita la proteccion que tendra la marca en razén de los productos

0 servicios para los cuales el signo marcario fue registrado.

Teniendo en cuenta que en la parte inical se mencionaba, que el riesgo de
confusidn ya se presenta cuando el consumidor empieza a no guardar relacion
del signo con su origen empresarial, y por ello, hemos visto necesario revisar la
opinion del publico acerca del tema, que nos ayudara a comprender y exponer
mejor nuestra propuesta, por ello se vio por conveniente desarrolar dos
encuestas, de manera virtual: en la primera encuesta vemos agrupaciones
musicales y empresas que venden calzado y ropa deportiva, esta se denominara
como “ENCUESTA N° 1” y la segunda, donde trabajamos marcas que brindan
servicio de educacidon, mismo que desarrolamos en uno de los casos anteriores,

de igual manera, tendrad la denominacién de “ENCUESTA No° 2”
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4.1. Analisis comparativo en base a la encuesta N° 1

Para comenzar, es de necesidad recordar que al realizar un anadlisis comparativo
se tiene que tomar en cuenta el examen comparativo con todos sus elementos
en conjunto, como lo resalta en el Exp. N.° 680577-2016 (caso ESAN y ESSEN)
“indicando que no se debe separar analticamente cada término al momento de
realizar el andlisis comparativo” ya que sirve para evaluar la existencia de
confusidén, aparte de la existencia de conexién competitiva, es necesario

determinar la simiitud de los signos, en caso los hubiera.

e En el primer andlisis comparativo se dara a conocer dos marcas que

corresponden a la misma clase 41 (Servicios musicales), indicando
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previamente que ambas ya estan registradas por el INDECOPI con
expediente N.° 552673-2013 (Sensacidon Tropical y logotipo) y por otra
parte registrada con el N°661005-2016 (Sensacidon Salsera y logotipo),

actualmente ambas marcas siguen brindando el servicio musical.

Para apoyar y dar una mayor credibiidad a lo propuesto se desarrolld una
encuesta que estuvo destinada al consumidor comun, el cual tuvo una
participacién de un total de 41 personas que seria el 100% de ka encuesta,
de lo cual el 41.5% indica que las marcas sensacion tropical y sensacion
salsera no tienen semejanza alguna; un 31. 4 % de la poblacién encuestada
indica que ambas marcas registradas pueden estar relacionadas; mientras
que un 24.4% menciona que si son semejantes o parecidos. Los que
afirman que existe semejanza, comentan que tienen elementos en comun,
que ks imagenes se parecen mucho, coinciden en el nombre y tienen
simiitud en el disefio del logotipo. En la tercera pregunta sobre si
pertenecen a un mismo grupo; un 65.9 % menciona que no pertenecen a
un mismo grupo, mientras que un 34.1% afirma que si pertenecen a un

mismo grupo.

1 Para mds informacion de la encuesta N.° 1, lo puede encontrar en:
https://drive.google.com/file/d/10_LMaKRL3Jiwz1V8VwK8eU2uLGXd2gRi/view?usp=sharing
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e En el segundo andlsis comparativo tenemos a dos marcas que
corresponden a la misma clase 25 (Prendas deportivas), indicando
previamente que ambas ya estan registradas por el INDECOPI en el
expediente N°374359- 2008 (new Athletic) y por otra parte registrada con
el N° 402195- 2009 (New Airlhetic), actualmente ambas marcas siguen

vendiendo sus productos deportivos.

De la igual manera, estas marcas se encuentran en la misma encuesta y del
100 % un total de 34.1% indica que las marcas New Athletic y New Airhetic
si se parecen un poco; un 31.7% de la poblacion encuestada indica que

ambas marcas registradas no tienen parecido; y un 34.1 % menciona que
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si son semejantes o parecidos, los que afirman que existe semejanza
comentan que, los nombres son simiares tanto en escritura como en
sonido, que una marca es conocida y la otra marca, solo cambia una letra,
que tienen una misma fonética "new", por ka letra "r" y "h". En la sexta
pregunta "si tuviera la oportunidad de adquirir una zapatilla o ropa
deportiva, éCudl comprari@?" un 70.7 % indica que compraria New Athletic,
un 9.8% indica que compraria New Airhetic y un 19.5 % menciona que
compraria cualquiera de las marcas porque son iguales. Por eso creemos
conveniente realizar esta verificacion en estos aspectos muy importantes,
gue nos ayudan a determinar el riesgo de confusidn en signos analogos de

productos Yy servicios idénticos.

A.- Productos o servicios idénticos.

Porque de acuerdo a la doctrina mencionada para que conleve a error a los
consumidores medios, los productos o servicios tienen que tener cierto
grado de simiitud, ya salendo al &mbito practico de la encuesta realizada
sobre los grupos musicales de Sensacidn Salsera y Sensacion Tropical, se
puede observar que de un 24.4 % identifica a las marcas codmo analogas,
entonces que al momento de intentar contratar el servicio musical que se
quiere (en el marco de estos dos grupos musicales), confusamente se

podria adquirir el servicio de la otra, esto en base el porcentaje de personas
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gue sefalan que ambos signos son simiares, por lo que se presta a

confusion.

Mientras que en la encuesta sobre las marcas que pertenecen a la clase 25
(prendas deportivas) New Athletic y New Airlhetic, con productos iguales en
el mercado. Un 34.1 % de los encuestados aduce que kas marcas si son
semejantes y un 19.5 % indica que, si adquieren estos productos,
escogerian cualquiera de las prendas deportivas, puesto que ambas marcas
son iguales. Por lo tanto, se observa que, en ese grupo, aunque sin ser
mayoria, se tiene que hay un grupo de posibles consumidores, que

relacionan la marcay no logran vincularla con un origen en especifico, mejor
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dicho, con su origen empresarial correcto.

B.- Analogia entre los signos.

La analogia de signos enmarcado en el ambito de relacién de identidad
entre productos y servicios, que conducen al consumidor comun a un error
en relacién a la eleccion ya sea de un producto y servicio bajo una idea
equivoca. Bajo el andlisis realzado parrafos adelante en relacion a los signos
marcarios (Sensacidn Salsera y su analogo Sensacion tropical, New Athletic
y su analogo New Airlhetic) podemos mencionar que esta semejanza trae
consigo la afectacidn a kB marca de registro anterior, ya que habria un
aprovechamiento a cierto reconocimiento que gozan las marcas con anterior

registro.

En base a la primera encuesta de clase 41 (servicios musicales), se resalta
que ka primera sllaba “S” con el disefio de una nota musical que es ka clave
“sol” existe una semejanza porque ambas marcas llevan registras el mismo
disefio, sin distintividad alguna, cabe resatar que para registrar una marca
exclusiva tiene que gozar de una configuracién grafica, especil, particular,
y en los resultados obtenidos resaltan en mayoria esa siaba “S” configurado
con la clave sol en ambas marcas registradas, encontrando asi una plkena

semejanza ortografica.
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En base a la Segunda encuesta de clase 25 (productos deportivos), segin
a la encuesta que se realizd, se resalta que las palabras “New Athletic y
New Airhetic” son simiares fonéticamente, pero se refleja que hay una
pequefa variacion entre el agregado de una vocal que sera kb “i" mas la
suma de silabas que son “r y I, concluyendo asi que no hay una gran
diferencia entre estas dos marcas, en donde se presume el riesgo de

confusion.
4.2. Analisis comparativo en base a la encuesta N° 2

El segundo andlisis comparativo es tomando en cuenta la jurisprudencia del
expediente N.° 680577-2016, controversia entre las marcas "ME GUSTA
ESSEN” y la “Universidad de ESAN” y logotipo, es asi, que realzamos una
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encuesta analtica entre estas dos, con el fin de corroborar la decision del

tribunal de ese entonces.

De la igual manera, en la encuesta de estas marcas, Me Gusta Essen y la
universidad ESAN, contd con la participacion de un total de 21 personas en
general y del 100 % un total de 19% de personas aducen que no se parecen
y mientras que un 81% del total de personas encuestadas indican que se
parecen en " Essen y ESAN"; ademas que en lka segunda pregunta, se consulta
si son 0 no fonéticamente simiares por lo que un 14.3 % esta de acuerdo en
que no son simiares fonéticamente y un 85.7% concuerda que son
fonéticamente similares, algunas opiniones fueron que: se parecen en las
palabras ESAN y Essen, que son casi iguales, que son simiares o que son

iguales.

2 Revise la encuesta N.° 2 en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/10 LMaKRL3Jiwz1V8VwK8eU2uLGXd2gRi/view?usp=sharing D

UNA MIRADA CRITICAA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

REVISTA DE DERECHO



https://drive.google.com/file/d/10_LMaKRL3Jiwz1V8VwK8eU2uLGXd2gRi/view?usp=sharing

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

a.- Productos o servicios idénticos.

Hablando desde el punto de que exista riesgo de confusion subsecuente
que induce a error a los consumidores por el hecho de que exista un cierto
grado de simiitud entre las marcas Essen y ESAN ademas que ambas
marcas brindan los servicios de educacidn. Tomando en cuenta la encuesta
sobre dichas marcas se observa que el 81% esta de acuerdo que existe una
semejanza y ademas que el 85.7 % estan de acuerdo en que son
fonéticamente simiares Porque de acuerdo ala doctrina, desde este punto
existiia riesgo de confusidn, ya que, ambas marcas, brindan servicio de

educacion.
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b.- Analogia entre los signos.

Mediante la encuesta realizada sobre la marca Me gusta ESSEN y su analogo
ESAN notamos que estos dos signos marcarios, presentan analogia entre
signos, es decir, una relacion de semejanza en el signo y a su vez en los
productos y servicios que ofrecen al publico comun, de esta manera
observamos que las semejanzas, traen consigo una serie de afectaciones a
la marca de registro primario, ya que, no solo se induce al consumidor a un
error, sino que, a su vez se genera un aprovechamiento del reconocimiento

de la marca de registro primario.

En base a la jurisprudencia citada y aplicada en la practica a través de la
encuesta N° 2 entre "ME GUSTA ESSEN “Y “La Universidad ESAN” se resalta
que existe una combinacidn de las silabas “SS” y una vocal “A” con variacion
de ka vocal "E” en donde la poblacion encuestada, resaltan en su mayoria
gue si encuentran simiitud fonética con un 85.7 % entre estas palabras,

por lo tanto, existiria riesgo de confusidén entre estas.

Para culminar, de acuerdo a este analisis, es correcto proponer la ampliacion del

articulo 155, inciso d) de la decisidon 486, que tiene el siguiente texto:
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Articulo 155. - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realzar, sin su consentimiento, lbs siguentes
actos:

d) Usar en el comercio un signo idéntico o simiar a 8 marca respecto de
cuakesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumird que exikste riesgo de confusion.

Y se busca que tenga el siguiente texto, en especifico en el inciso d):

d) Usar en el comercio un signo idéntico o simiar a 8 marca respecto de
cuakesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con él titular del registro. Tratandose
del uso de signos idénticos y anadlogos para productos o servicios
idénticos se presumira que existe riesgo de confusion.
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Teniendo en cuenta que la Comunidad Andina, adopta normas comunitarias de
obligatorio cumplimiento para sus miembros, y es, quien emitid esta decision,
creemos conveniente hacer el alcance de esta propuesta a los parlamentarios
andinos que representan al Per(, para que, en sus reuniones ordinarias, se pueda

analzar la viabiidad de esta propuesta.
CONCLUSIONES

Actualmente la normatividad vigente muestra falencias en la proteccién de
marcas ante el riesgo de confusion, ya que, tal como hemos podido comprobar
con las encuestas; en el mercado hay marcas que tienen semejanzasy que a su
vez ofrecen los mismos productos y servicios, que conducen a un error al
consumidor, este al momento de escoger, por ejemplo, una zapatila, piensa que
es la marca que desea adquirir, pero termina siendo otra, por lo cual se ve

inducido a error.

Por ello, es necesario ampliar el articulo 155, inciso d) de la Decisidbn 486, para
una mejor proteccion de los signos y asi, se evite caer en confusion, por eso,
para que tenga mayor reake, dicho articulo deberd modificarse y arribar a lo

siguiente:
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Articulo 155. - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realzar, sin su consentimiento, los siguientes
actos:

d) (...) Tratandose del uso de signos idénticos y andlogos para productos
0 Servicios _idéenticos se presumird que existe riesgo de confusion.

Entendiendo por analogia en al ambito marcario, como el vinculo de semejanza
que puede llegar a existir entre dos signos marcarios; para ello es necesario
realizar una comparacidn de los signos en su conjunto, asi como verificar los
elementos comunes que resaltan mas en ambos signos, ante las diferencias

minimas que puedan tener; también si son fonéticamente simiares.

De acuerdo a lo explicado, se establece que existe riesgo de confusion de signos
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analogos en caso de productos y servicios idénticos; en primer lugar, cuando
estamos ante una misma categoria, ya sea de productos o servicios, por la tanto,
es el ambito especial en el cual se mueve lk difusién de dicha marca; segundo,
en caso de los signos, al ser analzados de manera conjunta, deben evocar
simiitudes que confunda o los asocie, esta idea, sera la que tendra el posible
consumidor. La Presuncién de riesgo de confusion permite a ka autoridad nacional
de marcas denegar el registro de una marca, apoyandose en esta presuncion

amplificada que proponemos.

Dicha ampiliacion del articulo 155, inciso d) de la Decision 486, se llevaria a cabo
a través de la direccidn general, en el area de asuntos sociales, especificamente
Participacion Social y Ciudadana Andina, ya que mediante nuestros
representantes tenemos el derecho a ser representados y a participar, en la
formulacién de iniciativas polticas y normativas andinas, particularmente en
aquellas que son de interés de sus representados. Como es el caso de ka presente

propuesta.
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LA INTERPRETACION DE LOS PRESUPUESTOS COMO
PROBLEMA EN EL RECONOCIMIENTO DE UNA
DENOMINACION DE ORIGEN EN EL PERU

Castilo Cuchuyrumi Gabriel Simeon
Mamani Arriola Queila Tamar
Velasquez Vilca Luz Esperanza
Vica Vica Abad

RESUMEN

El presente ensayo tiene por objetivo argumentar, discutir y plantear una posible
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respuesta ante uno de los temas mas pronunciados de nuestro pais, como lo es
b denominacién de origen; y concretamente podemos notar que los tres
requisitos “calidad”, “reputacién” u “otras caracteristicas”, que son exigibles a un
producto para obtener el reconocimiento de una denominacién de origen, no
gozan de una interpretacion clara, precisa y univoca en la doctrina nacional. Esto
se muestra como un obstaculo para impulsar el registro de las denominaciones
de origen en el Pery; por ello se parte por analizar el tema de las denominaciones
de origen en la doctrina nacional e internacional, asimismo se analzan los
beneficios que trae la denominacibn de origen para el area geografica
involucrada. Finalmente, se sugieren criterios para unificar la interpretacion
respecto de los requisitos “reputacidon, calidad u otras caracteristicas” en un

producto, que se deban exclusivamente a su origen geografico.
ABSTRACT

The purpose of this essay is to argue, discuss and propose a possible response
to one of the most pronounced issues in our country, such as the Denomination
of Origin; and specfificaly we can note that the three requirements "qualty",
"reputation" or "other characteristics", which are required to a product to obtain
the recognttion of a Denomination of origin, do not enjoy a clear, precise and
univocal interpretation in the national doctrine. This is shown as an obstacle to

promote the registration of Appellations of Origin in Peru; therefore, the topic of
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denominations of origin in the national and international doctrine is analyzed, as
well as the benefits that the Denomination of Origin brings to the geographical
area involved. Finally, criteria are suggested to unify the interpretation of the
requirements "reputation, quality or other characteristics" in a product, which are

exclusively due to its geographical origin.

INTRODUCCION

Siempre hemos escuchado sobre la necesidad y a la vez el desafio de promover
nuestros productos tradicionales en escenarios nacionales e internacionales.
Justamente la denominacidn de origen se presenta como un medio eficaz para

comunicar a los consumidores sobre el origen geografico de un producto, cuya
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calidad y caracteristicas se deben exclusivamente al lugar de origen.

Sin embargo, advertimos que no existe una interpretacion clara y precisa
respecto de “la calidad, reputacion u otras caracteristicas que se deban
exclusivamente al medio geografico”, los cuales son los presupuestos exigidos
por el articuo 201 de la Decisibn 486 para el reconocimiento de una
denominacion de origen. Esto representa un obstaculo al momento de tramitar
su reconocimiento ante las entidades competentes, precisamente por el
desconocimiento o confusidn de los agricuttores, artesanos o fabricantes al
momento de interpretar la mencionada norma, lo que ocasiona que muchas veces
que desistan en su propdsito de registrar ka denominacion de origen ante
Indecopi.

Por lo mismo, el presente ensayo responde a la siguiente interrogante ¢élLa fata
de interpretacién de “calidad, reputacién u otras caracteristicas” influye en el
proceso de reconocimiento de una denominacion de origen?, motivo por el cual
nuestro objetivo principal se centra en poner de manifiesto la falta de
interpretacion de “reputacion, calidad u otras caracteristicas” y su influencia en
el proceso de reconocimiento de una denominacion de origen. Para elo,
iniciaremos abordando las nociones generales, que incluird los antecedentes de
la denominacién de origen, conceptos y caracteristicas de la misma, sus
gnos no registrables por indicacion

beneficios su diferencia respecto a los si
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geografica. En la segunda parte se abordaran los conceptos de calidad,
reputacion y otras caracteristicas exigidas en el articulo 201 de la Decision 486.
Consiguientemente, se analizara el problema de la falta de interpretacion clara y
precisa de los presupuestos a propdsito del caso del Pisco. Por Ultimo, se sugerira
algunos criterios para demostrar cuando un producto cumple con los requisitos
establecidos en el articulo 201 de la Decisidn 486, sobre “la calidad, reputacion,

u otras caracteristicas”.
I. NOCIONES GENERALES

1.1. Antecedentes normativos de la denominacion de origen
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En sus inicios, Pico (1994) explica que por la poca participacidn de sus miembros
en la Asociacién Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perl y Venezuela acordaron establecer un régimen comun subregional
en temas de programacion industrial, arancel externo comun y régimen comun
de capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalias. Esto se cristalizd
en la aprobacidn de la primera Decision 24 de la Comisidn del Acuerdo de
Cartagena en 1970, seguida por la Decision 85 en 1974, la cual fue sustituida por
la Decision 311 en 1991, por la Decisidbn 313 en 1992, y luego por la Decision
344 en 1994, que es el antecedente directo de la Decision 486.

Ahora bien, sobre la denominacion de origen, la primera norma andina que inicié
su regulacién fue la Decision Andina 344, que estaba vigente desde el 01 de
enero de 1994 hasta el 30 de noviembre del afio 2000 (Sanchez del Solar, 2008).
Esta norma fundamentalmente regulaba temas de patentes de invencidn vy
modelos de utiidad, asi como los disefios industriales, las marcas vy
denominaciones de origen, ensefanzas y nombres comerciales, también licencias

de derecho de propiedad intelectual.

En consecuencia, de su derogacion, el 01 de diciembre del afio 2000, se k
sustituyd por la Decisidn 486, en la cual la denominacién de origen se establece
desde el articulo 201 hasta el 220, es decir, la Decision 486 es entendida como

b norma de adecuacidon del Pert al acuerdo de los Aspectos de Derecho de
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Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercio (ADPIC). Esta norma juridica
tiene caracter supranacional y rige por encima de las normas nacionales. En
nuestro pais, la primera norma que reguld las denominaciones de origen fue el
Decreto Legislativo 823 de la “Ley de Propiedad Industrial” con fecha 24 de abril

de 1996, la cual fue derogada posteriormente por el Decreto Legislativo 1075.

1.2. Concepto

Debemos entender por denominacidon de origen, conforme a la perspectiva que
aporta Sanchez del Solar (2008) como aquel signo distintivo cuya funcion esencial
es distinguir un producto en el mercado, pero ello no se extiende a las actividades
0 servicios conforme a nuestra legislacion vigente.
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La particularidad que tiene respecto a los demas signos distintivos, esta en que:
1) se trata de un signo distintivo que incluye en su conformacién el nombre de
un lugar geografico, y 2) se aplica a productos que tienen caracteristicas Unicas,
debido precisamente al hecho de ser extraidos o producidos en ese lugar

geografico (Gamboa, 2011).

Por su parte, Pefas (2010) considera que la denominacidn de origen es un
verdadero signo distintivo del comercio econémico, de uso colectivo y bastante
participativo administrativamente, que por medio de un "vinculo doblke" une el
producto, generalmente agricok, almentario o de artesania, con una
determinada zona geografica ala que se refiere la denominacion; sobre esto cabe
resaltar que su calidad o caracteristicas Unicas se deben exclusivamente al lugar
de origen. Es decir, existe un “doble vinculb”, por un lado, una vinculacion
geografica (entre el producto y el lugar geografico) y, por otro lado, una
vinculacién cualitativa (entre el producto y sus cualidades Unicas debidas al medio
geografico).

De manera mas concreta, el articulo 201 de la Decision 486 sefiala:
Articulo 201.- Se entendera por denominacién de origen, una indicacion

geografica constituida por la denominacion de un pais, de una region o de
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un lugar determinado, o constituida por una denominacién que sin ser la
de un pais, una regidn o un lugar determinado se refiere a una zona
geografica determinada, utiizada para designar un producto originario de
ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusiva
0 esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos.

De conformidad con lo anterior, la denominacidbn de origen es un signo
compuesto por el nombre de un lugar geografico determinado, con el cual se
designa que un producto es originario de ese lugar; y cuyas caracteristicas que

lo individualizan se deben a la zona geografica, incluido no solo los factores
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naturales (temperatura, suelo, clima, etc.) sino también los factores humanos

(modo tradicional de elaboracién, produccion, cultivo o procesamiento).
1.3. Caracteristicas

Si bien este tipo de signo distintivo presenta un vinculo entre el producto vy el
determinado lugar geografico como requisito esencial; también podemos advertir
las siguientes caracteristicas: a) las denominaciones de origen distinguen
productos no servicios, b) el producto no se produce con iguales caracteristicas
en otra zona geografica, c) respecto a k titularidad, en las denominaciones de
origen es el Estado, no corresponde una titularidad individual, es el Estado quien
otorga a los productores la autorizacidon de uso, d) Las denominaciones de origen
se defienden por un sistema de defensa publica, de oficio o a instancia de parte,
e) Las denominaciones de origen tiene una duracién indefinida, mas su

autorizacion de uso tiene una duracion de 10 anos.

1.4. Beneficios de la denominacion de origen

Segun Arancibia (2016), son varios los beneficios que trae ka proteccion de las
denominaciones de origen, desde un enfoque econdmico, el interés de los
consumidores, ya que el publico consumidor podra identificar facimente en el
mercado productos de una calidad superior, que considera ha sido fabricado con

un procedimiento especial y Unico.
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De igual modo, colabora en la promocién del interés de los productores, al
identificar sus bienes a través de un signo que refleja una calidad conocida, esto
le da un valor agregado y mayor reconocimiento sobre otros productos de la
misma clase, al momento de acceder al mercado nacional e internacional, al
hacerse mas productivo y competitivo en el mercado se convierte en mas
atractivo para el consumidor final, esto implica un mayor crecimiento econdmico
de los encargados de la extraccidn, produccion y elaboracion del producto, e

incluso de la economia a nivel local y regional.

Desde el plano cultural, el reconocimiento de la denominacidn de origen

promovera las bondades gastrondmicas, culturales, paisajisticas de ka region de
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procedencia del producto, impulsando asi el turismo, lo cual favorecera el
desarrolo econdmico regional y la conservacidon de la herencia cultural ancestral.

Ademas, los habitantes del lugar de origen del producto también se veran
beneficiados porque obtendran una mayor recompensa y al mismo tiempo
generara un mayor interés en conservar e impulsar sus recursos naturales y
culturales de la regidn con procesos productivos mejorados, a consecuencia de
ello surgird un incentivo por el asentamiento de la poblacidn en el medio rural
afectado por la denominacion de origen. Esto, segiin Arancibia (2016) contribuird
a: “Un desarrollo sostenible basado en tres pilares: el social, el ambiental y el

econdémico” (p. 3).

Por Utimo, respecto al ambito legal, se evita abusos como la usurpacidon del
nombre de la zona geografica en cuestidn, dado que con las denominaciones de
origen los productos obtienen proteccion legal contra los actos de competencia
desleal, imitacidn vy falsificacion, aunque estos utiicen los mismos ingredientes y

procedimientos (Pefas, 2010).

1.5. Diferenciaentre la denominacion de origen y signos no registrables

por su indicacion geografica

Las marcas son signos que utiizan las empresas para identificar y diferenciar sus

productos o servicios de las demas empresas. Las marcas conceden a sus
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propietarios el derecho aimpedir el uso de la misma por terceros. Con frecuencia,
las marcas consisten en nombres o denominaciones arbitrarias, mas no en una
indicacion geografica, de ser asi seincurriria en una causal de irregistrabilidad de

conformidad con el articulo 135 inciso e) y I) de la Decision 486.

Entonces cabe preguntarnos, ¢Por qué se permite el registro de una
denominacidn de origen, sitoda indicacion geografica es irregistrable por carecer
de distintividad?

Esto es asi porque las restricciones de registrabilidad rigen solo para marcas
individuales, mas no sobre las marcas colectivas, ademas las marcas colectivas,

como la indicacion geografica, se caracterizan por incluir el lugar geografico de
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produccién mas otros elementos distintos a la indicacion, por ello el Indecopi kas
considera aptas para ser registradas. En esa misma linea, Arana (2020) sefala
que todas las marcas colectivas registradas por lo general estan formadas por
signos compuestos o mixtos que contienen otros elementos figurativos,
cromaticos o denominativos que le dan a todo el conjunto marcario suficiente

distintividad y por ello son registrables.

Es el caso de la marca “Toropampa” al cual le negaron el registro, porque la
palabra indicaba directamente un lugar geografico, ademas su registro podria dar
lugar a confusiones o competencia desleal con las marcas proximas al lugar o
marcas que en el futuro quieran considerar su registro (Resolucion N° 1216-
2018/CSD-INDECOPI). Mas en el caso de la marca “Sol del Cusco”, es aceptable
su registro porque es un signo mixto, en estos supuestos para determinar si tiene
suficiente distintividad, se evalla el conjunto total de elementos que conforman

el signo y no por separado.

II. LA “CALIDAD, REPUTACION U OTRAS CARACTERISTICAS” EN LOS
PRODUCTOS QUE SE DEBAN AL ORIGEN GEOGRAFICO

2.1. La Calidad

La denominacién de origen es un signo distintivo de calidad per se, puesto que

el producto debe cumplir previamente con una serie de requisitos y estandares
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de calidad exigidos por el pliego técnico de condiciones donde se debe demostrar
que la caldad del producto local es Unica debido al conjunto de conocimientos
técnicos y administrativos que son imprescindbles para levar a cabo hk
produccion.

A ese entender, recogiendo la postura de Vasquez, ka calidad puede entenderse
en dos sentidos, como objetiva y subjetiva; la caldad objetiva se refiere a una
vision interna de la calidad, es decir, cuan eficiente es el proceso de produccion
del producto; en cambio la calidad subjetiva alude a una visidn externa, es decir
la calidad se obtiene en la medida que logre la satisfaccion de las necesidades,
expectativas y deseos del cliente (citado en Hernandez et al., 2018).

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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Si bien es cierto la calidad y la reputacion de un producto se hace verificable y
mayormente perceptible cuando ha pasado un tiempo suficiente en que ha
manifestado sus virtudes en el mercado. Sin embargo, no podemos establecer
un periodo fijo (un nimero exacto de afios) para acreditar que lka calidad y la
reputacion se ha consolidado, y menos aplicarlo como regla general para todo
tipo de productos. Pues puede darse que un producto adquiera calidad en menos
0 mas afos que otro; en ese sentido, el tiempo es un factor indeterminable, se
trata mas bien de una serie de situaciones, voluntades y sujetos, no
pronosticables.

Por lo mismo, para Sanchez (2008), la norma no se enfoca en el tiempo, sino en
el resultado, vale decir que no es determinante el proceso de consolidacion de la
calidad o reputacion del producto, sino que éstos efectivamente se hayan
consolidado al momento de solicitar el reconocimiento de la denominacion de

origen y que sean verificables.
2.2. La Reputacion

Diversos autores mencionan que ka concepcion referida sobre “reputacion” se
obtendria de lk definicibn que nos otorga la Real Academia Espafiola,
mencionando asi que este concepto podria derivarse en la concepcion o

estimacion de valor que tiene ka audiencia sobre algin objeto o persona. (Alloza,

UNA MIRADA CRITICAA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

REVISTA DE DERECHO




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

2013). A ello, Alvarez (2018) agrega que esta opinidn o cantidad de admiracion
y/0 respeto que tiene la audiencia sobre algo lo obtiene basado en el

comportamiento o caracter pasado del objeto.

Llevandolo al ambito de las denominaciones de origen, podriamos sefalar que el
término hace alusion a la percepcidn representativa que tiene el publico sobre un
producto, basada en el tiempo que lleva comercializandose en el mercado, asi
como en su proyeccion futura y cualidades que lo diferencian de los demas
productos de la misma clase. Asimismo, diversas investigaciones han confirmado
gue una fuerte orientacion al mercado favorece ka rapida aceptacion del nuevo

producto, lo cual también ayudarad a evitar constantes cambios para tratar de
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adaptarse a las exigencias del mercado (Avarez, 1999). En concreto, desde esta
concepcion, reputacion se considera al prestigio comercial del producto.

En contraste con la anterior definicion, Sanchez (2008) considera que una serie
de productos en el Pert obtuvieron su reputacién al demostrar que son productos
elaborados con practicas tradicionales muy antiguas lo cual es suficiente
justificacidbn en mérito a que las denominaciones de origen tienen como fin

indirecto proteger nuestras practicas culturales ancestrales.

2.3. Otras Caracteristicas

Cuando nos referimos a “otras caracteristicas” del producto que se deban esencial
o exclusivamente al medio geografico, podemos sefalr que se trata de
particularidades del producto como la forma, imagen, las propiedades técnicas
del producto u otros atributos o valores que esencialmente se resaltan en razon

del medio geografico en el cual se producen (Pérez, 2006).

Si bien lo que se pretende con estos requisitos es demostrar que un producto
que solcta la denominacion de origen tiene caracteristicas exclusivas o
esenciales por el medio geografico donde se producen. En esa misma linea, el
Manual de Planificacidn de Productos Turisticos del MINCETUR (2014), sefal
que un producto turistico o de trascendencia local, regional o nacional podria

demostrar sus “caracteristicas especiales” cuando por la temporada en ka que se
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produce o un evento en particular, le otorga ese caracter especial al producto
gue lo distingue de modo sobresaliente en relacidn con otros productos. También,
se puede mostrar cualidades del producto respecto a la resefa que deja en los
compradores, por ejemplo, el significado que se lleva el turista o el consumidor.

Precisando lo anteriormente sefalado, Thompson (2019) sefala que esas “otras
caracteristicas” pueden venir como consecuencia de factores como la naturaleza
del producto que se va a realizar, también pueden ser elementos como el proceso
para la elaboracion del producto, la técnica que se aplica o factores especialmente

importantes para los determinados productos.

III. ANALISIS DEL PROBLEMA DE FONDO

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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3.1. La falta de interpretacion clara de “calidad, reputacion u otras

caracteristicas”

Gamboa, ex directora de la Direccién de Signos Distintivos de INDECOPI (2011)
nos indica que un producto reconocido con la denominacién de origen debe ser
Unico y cuyas caracteristicas no puedan ser replicadas cuando el producto ingrese
al extranjero o se produzca en un lugar distinto al de origen. A esto agrega que,
no es suficiente que el producto sea Unicamente conocido, sino que debe existir
un vinculo entre el lugar geografico y el producto; para lo cual se realiza un
estudio técnico que logre demostrar que las caracteristicas singulares del
producto se deben esencialmente a la zona geografica, mostrando no solo los
factores naturales (clima, suelo, otros) sino también los factores humanos
(técnicas de elaboracion o produccidn). La misma autora culmina mencionando
que dicho estudio técnico es un requisio para presentar ka solicitud de
declaracidon de proteccion de una denominacion de origen en nuestro pais, lo cual
es visible en el TUPA del INDECOPI.

Entonces podemos deducir que el estudio técnico solo lograra demostrar: 1) las
caracteristicas que lo hacen diferentes de los otros, y 2) que estos se deban a la

zona geografica. En ese sentido, el informe respondera si el producto tiene
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"calidad, reputacion y otras caracteristicas que se deban al medio geografico",
los cuales son requisitos en el articulo 201 de la Decision 486.

Si bien sefialamos que dichas caracteristicas especiales del producto debidas al
medio geografico, involucran factores naturales y humanos, en el caso del Pisco,
los Ingenieros De la Cruz & Marcelo mencionan que la “ caldad” pudo haber sido
comprobada mediante sus técnicas de cultivo a ello se agrega el proceso de
preparacién del aguardiente de uvas, ademas de la fermentacion y pre-
fermentacion del jugo de uva, finalzando con la destilacién; es por dichas etapas
de investigacion que se pudo lograr obtener los parametros estandarizados de
calidad asi como lo exige nuestra norma.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE
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A pesar de que INDECOPI menciona calidad, sigue siendo completamente vacia
porque no se nos otorga al menos una interpretacion gramatical, sino que solo
nos conceden lk palabra para nosotros suponer que de dicho informe técnico se
derivara la calidad o en general los tres requisitos del producto. Kart Larenz
(citado en Achondo, 2012, p.38) menciona que toda interpretacion textual debe
comenzar con el sentido literal, todo ello en razén que sea capaz de concretar y
senalar defintivamente el significado de una expresion.

Por tanto, el informe técnico (como indica INDECOPI en su guid) solo se centra
en certificar la calidad de nuestro producto, pero no se puede decir lo mismo
respecto de la “reputacion”, puesto que resuta complejo determinar de qué
forma o cuando un producto alcanza reputacion y aun mas certificarlos en un
informe técnico. Si consideramos reputacion como antigiiedad, podemos volver
al caso del Pisco, en el que para demostrar esta caracteristica se tuvo que
proporcionar vasta informacidon del origen y ka historia del nombre de “Pisco”,
como la fuente zooldgica, la cual nos relata la existencia de la denominacién
«pisku» «pisccu» que en el idoma quechua era el apelativo de aves, y demas

fuentes que demuestren el origen de la denominacién “Pisco” (Gutiérrez, 2003).

Sobre “otras caracteristicas”, si consideramos dentro de esto la forma, la imagen,

las propiedades técnicas u otros atributos del producto, entonces al demostrarse
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estas se puede confundir que simultdneamente ya se estd demostrando los
parametros del requisito de calidad.

Con todo ello, se puede deducir que este informe técnico que se solicta del
producto respecto al medio geografico de origen, se enfoca principalmente en
demostrar la “calidad” del producto, porque puede ser medible en el proceso de
elaboracion del producto con parametros estandarizados de calidad, asi como el
caso del Pisco peruano, se hizo un informe técnico rigurosamente detallado de
su elaboracidn. Pero respecto a “reputacion” puede resultar mas complejo
demostrarlo, y en el caso del Pisco se centraron en demostrar simplemente la

antigliedad e historia del producto. Ahora, respecto a “otras caracteristicas”, esta
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se puede confundir que ya estan incluidas en el requisito de ka “calidad”. En tal
caso, es complejo demostrar fehacientemente estos requisitos.

Y precisamente k dificutad de demostrar se deriva de la falta de interpretacion
clara de estos presupuestos, sobre esto, Rodriguez (2018) menciona que: “Los
criterios interpretativos proporcionan el arsenal de argumentos necesario ante la
incertidumbre que, en mayor o menor grado, son incapaces de superar los
contextos” (p.193).

Esto quiere decir que kb falta de interpretacion en lo que se refiere a los
presupuestos puede devenir en la vulneracidn de su capacidad de la norma de

resolver contextos.

Por ejemplo, podemos mencionar el tema del conflicto del Pisco, puesto que si
este producto quisiera acreditar “calidad o reputacion” no podria, al menos no
con los imitados conceptos que otorga la norma, debido a que los productos solo
cumplen con presentar un informe técnico suponiendo que tienen “reputacion y
calidad”; sin embargo no existe sefiales o datos de qué es reputacion o al menos
a qué se refieren exactamente con calidad, a su vez qué “otras caracteristicas”
puede demostrar un producto, finaimente todo cae en un precipicio. Pues si un

producto cumple las tres cualdades, no puede demostrar explcitamente
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ninguno, porque puede que al probar uno ya se esta probando los otros, son

confundibles entre si.

En sintesis, podemos evidenciar que al no existir una interpretacidn univoca de
estos tres requisitos “calidad, reputacion u otras caracteristicas” también es
complicado demostrario objetivamente ante Indecopi para reconocer una
denominacidn de origen, toda vez que la Unica demostracidn que existe es el
informe técnico y este al parecer solo acredita la calidad o particularidad del
producto debido al lugar geografico, obviando la reputacion. Y sobre elo,
podemos cuestionarnos si al demostrar que el producto tiene reputacion se

presume también la calidad del producto, o si al demostrar otras caracteristicas
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también se estd demostrando calidad. Es un complejo problema que tal vez

tendria su fin con una norma interpretativa.

3.2. La disputa por la denominacion de origen “PISCO"”

Sin duda, “Pisco” es la denominacion de origen mas reconocida en nuestro pais
y como diria Garcia: “Pisco es una palabra quechua que ha dado nombre a un
vale, nombre a un puerto y nombre al afamado aguardiente de uva del Perd.
Hablar de Pisco es hablar de varias cosas, pero todas parten de lo mismo y

alcanzan un final embriagador” (ctado en Quintero, 2003, p.4).
e La Guerra por la Titularidad

Probablemente, muchos se cuestionaron y se seguiran cuestionando la
procedencia del Pisco como peruano o chieno. Pues es ampliamente conocida la
disputa entre Pert y Chile por reconocer al Pisco como una denominacidon de
origen propia de cada pais, debido al alto impacto comercial, cultural y social que

ha alcanzado este producto a nivel internacional.

Para enfrascarse en esta singular aventura de conocer la disputa por el Pisco,
debemos remontarnos al 15 de mayo de 1931, cuando el presidente de Chile
Carlos Ibafiez del Campo con afan de proteger su produccion comercial, declardé
como denominacién de origen “Pisco” por el Decreto con Fuerza de Ley N° 181,
pisco queda exclusivamente reservado a los

estableciendo que: “El nombre
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aguardientes que procedan de lk destilacion de los caldos de uvas dentro de [...]
los departamentos de [...] Copiapd, Huasco, La Serena, Elqui y el Departamento
de Ovalle, en ka zona que se extiende al norte de los rios Limari, rio Grande y rio

III

Rapel” (citado en Gutiérrez, 2003, p. 264). Las posteriores normas chienas

ratificaron este planteamiento.

En cambio, el Perd lo hizo 59 afos después, mediante Resolucion Directoral N°
072087 del 12 de diciembre de 1990, con el que a través del ITINTEC declar6
gue la denominacién PISCO es una denominacidn de origen para los productos
obtenidos de la destiacidn de caldos, resuttantes de la fermentacion exclusiva de

uva madura, elaborada en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa,
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Moquegua Y los vales de Locumba, Samay Caplina del Departamento de Tacna.

Es cierto que Chie registr6 antes de Perl ka denominacién de origen, en su
territorio. sin embargo, en el Perl ya se regulaba su comercilizacion desde la
Ley N° 05102 del 18 de mayo de 1925, mediante la cual se exonera, por un afo,
del aumento del impuesto a los alcoholes a aquellos vinos y alcoholes de uva que
se produjeran en la zona sur del Perd. Asimismo, la Resolucién Suprema N° 052
del 20 de abri de 1932, expresaba que k calificacién de «aguardiente de uva»
sera utiizable Unicamente por los aguardientes provenientes de Pisco, Locumba,
Moquegua, Majes o Lunahuana. Y es asi que las siguientes leyes peruanas lo
regulan de alguna manera y dentro de estas, cabe resaltar la Resolucion Jefatural
N° 0179 del Instituto Nacional de Cultura dada el 7 de abril de 1988, en la cual
se declara la denominacidn de origen “PISCO” como “Patrimonio Cultural de la

Nacion Peruana”.

Sin embargo, como ya se ha analzado lneas arrba, para conceder la
denominacion de origen se debe cumpilir los presupuestos establecidos en el
articulo 201 de la Decisidn 486, asi como en el articulo 2.1 del Arreglo de Lisboa,
el cual identifica tres elementos: a) Debe ser el lugar geografico o denominacion
geografica, b) Que el producto sea procedente del lugar geografico, y ) Que la
calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusiva o esenciaimente al

medio geografico.
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Ahora bien, en el caso chieno no existia un lugar en el pais con el nombre “Pisco”.
Esto representaba un gran problema para sustentar el origen geografico del
producto, es por eso que en el gobierno de Arturo Alessandri mediante la Ley
N°5798 del 22 de enero de 1936, se reemplaza el nombre del pueblo “La Unidn”,
en la novena subdelegacion por el de “Pisco Elqui”, aunque esta ley no da
mayores razones por el cambio de nombre, solo aterrza en establecer que

comenzara a regir desde la fecha de su publicacién en el Diario Oficial.

En mérito a este cambio, la denominacion de origen “Pisco” chieno ha sido
duramente criticada, pues no existia el origen geografico, sino que fue creada

administrativamente 5 afios después de reconocer su denominacion de origen.
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Por todo lo desarrollado en la parte tedrica del presente ensayo, la denominacion
Pisco Chieno no satisface los presupuestos para constituir una denominacion de
origen pues como advertimos se requiere mas que una simple indicacidén
geografica, en ese sentido la denominacion realizada por el pais vecino se ajusta
mas a una indicacibn de procedencia, que incluso ha sido establecida

artificialmente.

Esto en el plano internacional le dio cierta ventaja a Chie en cuanto a la
comercializacion del producto, pues este ya estuvo presente en el mercado
internacional afios antes, por lo mismo pudo realzar acuerdos, pactos y tratados
comerciales con paises consumidores, a la vez le permitid industrializar su

produccion de aguardiente de uva (Pisco).

Aunque posteriormente, Perd en mayo del 2005 solicita el registro Pisco como
denominacion de origen ante la oficina internacional de la OMPI, para entonces
Chile ya habia logrado el reconocimiento de origen del Pisco en aproximadamente
40 paises, en muchos de esos convenios se establecieron clausulas de homonimia
a favor de Per(; de los 23 paises que eran parte de la unién de Lisboa, 9 paises
miembros habian suscrito anteriormente acuerdos comerciales con Chie, dentro
de estos estan Bulgaria, Costa Rica, Eslovaquia, Francia, Hungria, Italia, México,
Portugal y Republica Checa, que en consecuencia de su alianza anterior

denegaron la proteccidon (algunos de forma total y otros de forma parcial) de
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denominacidon de origen al “Pisco” como peruano dentro de sus territorios
(Nudman, 2007).

e Reflexion critica

La fata de interpretacion de los presupuestos para que se constituya una
denominacion de origen, como el de reputacion nos levé durante mucho tiempo
a considerarlh acreditada estrictamente, cuando los productos vienen de
practicas ancestrales, remotas, muy antiguas de caracter tradicional vy tal
percepcidbn se ha estado sosteniendo hasta hace poco por: i) tratarse de
productos que se elaboran con practicas tradicionales, y (i) que estas practicas

sean muy antiguas, justifica que se les reconozca como denominacion de origen.
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Llevandonos a tener una concepcidn de que las denominaciones de origen estan
para proteger nuestras practicas ancestrales en la elaboracion de productos y
son muchas las personas y los pueblos que, sabiéndose poseedores de sistemas
tradicionales de produccidn, solamente por ese hecho, esperan el reconocimiento

de una denominacion de origen.

Por eso mismo en Peru se declara como denominacidon de origen al Pisco (1990)
anos después de que se ke declaré como patrimonio cultural de ka nacion (1988).
Interpretacion distinta tenia el pais vecino, el cual le permitid hacerlo (declararlo
como denominacidon de origen Protegida) 59 afos antes que el Per(, a pesar de
que en lo cultural e histérico el Pisco peruano cuenta con mas argumentos que
Chike.

3.3. Numero de denominaciones de origen en el Peru

A lo anterior se suma que el Pert solo cuenta con 10 denominaciones de origen
registradas hasta la fecha, dentro de las cuales se encuentran: Pisco, Maiz Blanco
Gigante Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Vila Rica, Loche de Lambayeque,
Café Machu Picchu - Huadquifia, Maca Junin Pasco, Aceituna de Tacnay Cacao
Amazonas - Peru. Esta cifra evidencia el lento progreso en el Pert para constituir
denominaciones de origen que promuevan el potencial de nuestros productos

agricolas, artesanales y otros; y de modo indirecto tampoco se fomenta el valor
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de nuestros acervos culturales, tradiciones en el mercado nacional e

internacional.

Ahora, desde otro angulo del problema también se encuentran las
denominaciones de origen existentes, pero no reconocidas por la INDECOPI, de
las cuales no podemos acertar un nimero exacto que podria ir desde decenas a
cientos en nuestro pais. Esto también es una dramatica situacion que encapsula
a decenas o cientos de productores, artesanos o fabricantes de productos que
no se animan a registrar sus productos pese a cumplr con los requisitos
sefalados por la Decision 486: 1) que la denominacion de origen incluya el lugar

geografico de procedencia del producto, 2) que la calidad, reputacion u otras
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caracteristicas se deban al lugar geografico; esta falta de proteccion legal
constituye un grave riesgo de imitacion, falsificacion o incluso que otros se lo

registren su denominacion de origen e impidan su uso.

Este escaso nimero de denominaciones de origen en el Perd y s
denominaciones de origen clandestinas solo indican que la falta de una
interpretacion precisa de los requisitos genera confusion y con ello desinterés en
inscribir  las denominaciones de origen, sumado a esto, cumplr los
procedimientos de tramitacion puede ser mas tedioso que simplemente no
registrarlo, pues recordemos que los costos del informe técnico lo asumen la

parte solictante.

IV. PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS PARA CONSIDERAR UN
PRODUCTO CON CALIDAD, REPUTACION U OTRAS
CARACTERISTICAS

4.1. Sobre Reputacion

Entendiendo la reputacidn como 1) notoriedad comercial o 2) practica tradicional
antigua de un producto. Entonces para que un producto adquiera la
denominacion de origen no se deberia limitar a que sea solo practica tradicional
“antigua”, sino que para cumplir con este requisto sea suficiente que el producto

haya adquirido una cierta notoriedad comercial.
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Sobre el primero, “notoriedad comercial’, debe entenderse que el producto tenga
un suficiente desarrollo comercial corroborable en el nivel de ventas y aceptacion
por parte del publico consumidor, lo cual ha sido logrado a través del tiempo en
que el producto haya alcanzado un alto nivel de caldad atribuible al lugar de

origen.

Sobre el segundo punto, que sea una “practica tradicional antigua” significa que
la elaboracién del producto implique conocimientos y/o practicas tradicionales
ancestrales antiguas que permanecieron a lo largo de varias generaciones y que
es reconocida como propia del lugar. Es decir, se considera la trascendencia

histérica (por el paso de los afos) y cultural (que sea un conocimiento
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ancestral).

Respecto a este requisito, optamos por la postura de que para considerar que un
producto ha adquirido reputacidn, no necesaramente tenga un caracter

I\\

tradicional “antiguo”, puesto que esta condicion de antigliedad no siempre puede
estar presente en un producto, pero puede que este si tenga “notoriedad
comercial’. Esto con el fin de incentivar a los productores a registrar su
denominacion de origen Yy flexibilizar los requisitos en beneficio de los productores

artesanos o elaboradores del producto.

Por ejemplo, puede que se empiece a producir patas hace solo unos 6 afios en
Abancay, y debido a los factores naturales de la zona geografica (temperatura,
clima, etc.) y por factores humanos (la forma de manejo del cultivo o su
produccién), el producto resulta ser Unico en su clase debido a la zona geografica
y adquiere rapidamente prestigio y estima por parte de los consumidores. Pero
no es un producto que sea muy “antiguo” aunque si puede ser “ancestral”
(porque implica un conjunto de técnicas heredadas que dificimente seria igual
en otros lugares). En este caso, si exigimos por reputacidn una practica

| A\Y

tradicional “antigua”, este producto no tendria reputacidon, pero siinterpretamos
reputacién como “prestigio comercial”, si seria posble su declaracién como DO.

por ello consideramos adecuado optar por la segunda interpretacion. Ahora bien,
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si el producto acredita un respaldo tradicional antiguo seria un plus adicional que

le anade valor comercial.
4.2. Sobre Calidad

Entendemos que la calidad se demostrara en dos sentidos: 1) objetivo; la calidad
se muestra en el proceso de elaboracidn del producto, que puede ser medile
con estandares de calidad de los productos, y 2) subjetivo; la calidad cumpla con
satisfacer las necesidades del cliente, esto se puede demostrar en sus factores
nutricionales beneficiosos para la salud del consumidor y de otras formas; por
ejemplo, las bebidas alcohdlicas pueden cumplir con demostrar el proceso de

fermentacion de la bebida y también que logra satisfacer de modo excepcional
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las expectativas de los clentes. Este requisito de la calidad se demostrara

mediante el informe técnico que es elaborado por un especialista.
4.3. Sobre otras Caracteristicas

Entendiendo que las otras caracteristicas organolépticas podrian ser: 1) la forma,
2) la imagen, 3) las propiedades técnicas del producto u otros atributos o valores

gue esencialmente se resaltan.

Sobre el primero “forma”, se puede considerar aqui la textura del producto, lka
siueta que muestra el producto e incluso la forma fisica excepcional que

demuestra este de otros productos.

Sobre el segundo “imagen”, aqui se podria apreciar el color que tiene, k

diferencia visual que se tiene respecto a otros productos similares a éste.

En el dltimo aspecto “propiedades técnicas del producto u otros atributos o
valores que esencialmente se resatan” podria considerarse como un criterio de
demostracion a las técnicas de elaboracion que se utiiza para obtener el producto
e incluso como un plus se podria demostrar si esta técnica es de épocas pasadas.
También se puede demostrar si esa técnica es Unica o que se esta
desapareciendo, demostrando este Ultimo con resefias histdricas para comprobar

gue esa técnica existia pero que esta a punto de extinguirse, el productor también
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puede demostrar la temporada en la que se produce e incluso como plus podria
demostrar si es dificuttoso lograr producirlo y cuales son estas dificultades. Igual

que k anterior, este requisito se demostrara con el informe técnico.

CONCLUSIONES
PRIMERO: Se determina que existe una falta de interpretacion clara y precisa
sobre los presupuestos “calidad, reputacion u otras caracteristicas debidas
exclusivamente al medio geografico” ya que no se encuentra regulado su alcance
conceptual ni la manera como demostrar estos tres requistos en el informe
técnico, el cual es un documento exigido conjuntamente con la solicitud para

inscribir una denominacion de origen.
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SEGUNDO: También se muestra que si influye la fata de interpretacion de los
presupuestos en el reconocimiento de una denominacion de origen debido a que
el hecho de que no exista una interpretacidn uniforme da lugar a que los
productores se formen sus propias interpretaciones ambiguas e inexactas, lo cual
genera confusion a los productores, artesanos o elaboradores del producto, por
tanto se hace mas factible no inscribir su denominacion de origen que someterse
a esta dificil tarea interpretativa.

TERCERO: Se determina que k falta de interpretacion precisa y clara de los
presupuestos influye negativamente en el reconocimiento de una denominacion
de origen, esto se evidencia con las pocas denominaciones de origen registradas
en el Pert (solo 10 en total), debido a que los solicitantes ven mas conveniente
no inscribir la denominacidn de origen que tener que demostrar a través del
informe técnico que su producto goza de caldad, reputacion u otras
caracteristicas exclusivas por el medio geografico. Esto sumado a que los costos
para la elboracion del informe técnico deben ser asumidos por la parte
solictante.

CUARTO: Sobre los lineamientos para demostrar calidad, reputacién u otras
caracteristicas se consideréd caldad en dos sentidos: 1) objetiva; la forma de
elaboracion del producto, y 2) subjetiva; satisfaccidbn de necesidades; sobre la
reputacon bastaria acreditar notoriedad comercial antes que practicas
tradicionales antiguas. Y, por Ultimo, otras caracteristicas se refieren a 1) la

forma, 2) la imagen, y 3) especificaciones técnicas del producto.
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QUINTO: Sobre la legiskcion en la que constarda los lneamientos antes
planteados, se considera que debe plasmarse en el Decreto Legislativo 1075
afadiendo el articulo 91-A que mencione “Sobre el contenido del informe técnico”,
en donde se expresara en forma breve lo que debe entenderse por cada uno de
los tres requisitos (calidad, reputacidn u otras caracteristicas) para obtener una
denominacion de origen. Adicionalmente, estas propuestas seran ampliadas en el
“Manual de denominacion de origen” provisto por la Indecopi, el cual servirda como
guid fundamental para aquellos que pretendan solicitar una denominacién de

origen.
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