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INTRODUCCION

En el ordenamiento peruano rige el sistema constitutivo de derechos en materia de
propiedad industrial. Es decir, el derecho de una persona sobre un signo distintivo

(més especificamente, sobre una marca) nace con el registro de la misma.

La autoridad administrativa encargada de efectuar dicho registro tiene la obligacion
de analizar que el signo presentado cumpla con los requisitos de forma y de fondo
contemplados en la normativa nacional y comunitaria. Entre los requisitos de fondo
tenemos que el signo debe cumplir, esencialmente, con poseer una aptitud

distintiva®.

Sin embargo, la exigencia de la distintividad se encuentra presente en la norma

como carencia o ausencia de la misma, es decir, la normativa no se ocupa de

! “Articulo 134 de la Decision 486.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion gréfica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para su registro (...)."

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP ' gz_:_\gagmn

DEL PERU

desarrollar dicho concepto si no que, por el contrario, sefiala en qué casos se debe

considerar que el signo debe ser denegado?.

Dentro de dichos supuestos de denegacion, hemos verificado que en la practica
administrativa, la aplicacion de dichas prohibiciones absolutas de registro (llamadas
asi por la doctrina al tratarse de condiciones inherentes al signo) ha generado
cuestionamientos por parte de los particulares que buscan proteger su signo. Esto
toda vez que muchos de los pronunciamientos emitidos por la primera instancia (la
Direccion de Signos Distintivos) han llegado a la segunda y ultima instancia (la Sala
de Propiedad Intelectual) para discutirse si efectivamente no se ha cumplido con el

requisito de aptitud distintiva.

Si entramos a analizar las causales especificas por las cuales ambas instancias han
denegado los signos presentados a registro, tenemos que en la mayoria de los

casos se alega que las denominaciones solicitadas son calificadas como

2-Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;
b) carezcan de distintividad (...)

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

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

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comun o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais (...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra ser registrado como marca si quien solicita el registro o
su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”
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descriptivas, es decir, informan acerca de cualidades del producto o servicio y no
pueden ser otorgadas a un empresario en particular pues las mismas pertenecen al
dominio publico y, de concederse, se estaria afectando la competencia, colocandose

en situacion de desventaja al resto de comerciantes.

Sin embargo, y toda vez que dependera de la apreciacion subjetiva de la autoridad
el determinar como entendera el consumidor peruano el término presentado, cabe
preguntarnos si los criterios que se estan empleando son objetivos o si por el
contrario existe un amplio margen de discrecionalidad, inclinandose la autoridad por
realizar una interpretacion restrictiva, excediendo la percepcion del consumidor
medio que tendria que regir el analisis, mas aun considerando que el limite entre las
denominaciones descriptivas con aquéllas que se aproximan al producto o servicio,
sin llegar a describirlo, resultan sumamente tenues. Nos referimos en concreto a los
términos sugestivos y arbitrarios que, a pesar de contar con un nivel de distintividad
menor o débil, si son capaces de cumplir la funcién para la cual el signo esta

llamado.

Sobre el particular, varios autores se han pronunciado sobre las dificultades que
presenta el andlisis. A manera de ejemplo, Otamendi nos dice que “deslindar el
campo entre las denominaciones descriptivas y las sugestivas o evocativas no es

facil® asi como Arean Lalin el cual sefiala que “es innegable que resulta dificil trazar

¥ PACHON MURIOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Segunda edicién. Bogota: Editorial Temis, S.A, 1984. p. 103.
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la linea divisoria entre las denominaciones genéricas y las denominaciones

altamente descriptivas ™.

Adicionalmente, tenemos también el problema de la percepcion de la autoridad en
cuanto al tema del lenguaje pues del universo de las resoluciones mencionadas, un
namero considerable son denominaciones en idioma extranjero (en lengua inglesa) y
la segunda instancia peruana, no obstante la complejidad de dichos términos, ha
considerado que el publico consumidor si los entenderia en su significado

conceptual.

Es en este punto en que procedemos a preguntarnos ¢ cuales deben ser los criterios
para determinar que la prohibicion se ha configurado? ¢Cdmo estan resolviendo las
dos instancias encargadas del tema? ¢Se estan protegiendo debidamente los

intereses de los consumidores, los usuarios y los competidores en el mercado?

Consideramos que es posible establecer, a la luz de los pronunciamientos emitidos a
nivel de Estados Unidos y de la Comunidad Andina, una respuesta jurisprudencial a
la presente problemética a través de una elaboracion conceptual de los tres
principales supuestos de ausencia de distintividad marcaria: los signos genéricos,
los descriptivos y los usuales. El presente trabajo se basard ademas en una revision
de casos del INDECOPI para determinar si existen criterios al momento de aplicar

esta prohibicién absoluta de registro, de manera tal que predomine un estandar a la

4 AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominacién para convertirse en marca’. En: Actas de Derecho Industrial y
Derecho de Autor. Madrid, Tomo V, 1978. p. 478.
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hora de decidir o si, por el contrario, se esta produciendo un caos por parte de la

autoridad.

En cuanto a la estructura del presente trabajo, se ha realizado una division en cuatro
capitulos. En el primer capitulo se realiza una presentacion doctrinaria de los
conceptos, las caracteristicas, las funciones y los tipos de marcas dentro de los
cuales se encuentran clasificados los tres casos que nos ocupan. El capitulo termina
con una exposicion sobre las prohibiciones de registro, la pérdida del derecho

marcario y el fendmeno del significado secundario.

En el segundo capitulo se explica como la presente materia ha sido regulada en
otros paises cuyas normas son de aplicaciéon en el Peru. Este es el caso del
Convenio de Paris, la Convencién de Washington, el Acuerdo sobre los aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Acuerdo de
Promociéon Comercial Peri — EE.UU. y la Decisién 486 de la Comunidad Andina de
Naciones. Asimismo, se desarrollan algunas figuras que consideramos de
importancia en cada una de estas normativas tales como el “trato nacional’, el
principio de igualdad de nacionales y extranjeros y el Principio de Tratamiento

Nacional.

En el tercer capitulo se aborda el tema a la luz de los pronunciamientos del Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina y de las Cortes de Apelaciones de los Estados
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Unidos de Norteamérica, asi como el desarrollo que ha efectuado la Sala de

Propiedad Intelectual del INDECOPI.

En el cuarto y ultimo capitulo se analizaran, en virtud de los conceptos desarrollados
con anterioridad y de los casos a nivel nacional y extranjero que se han revisado,
cuatro criterios para la aplicacion de las prohibiciones en el ordenamiento peruano:
el uso de las encuestas para determinar la percepcion del publico consumidor
relevante, los niveles del caracter distintivo, la relacién del signo en funcion a los
productos o servicios solicitados y la originalidad de las traducciones de términos no

complejos como factor no determinante.

De acuerdo a lo sefialado hasta el momento, los objetivos que buscamos con la

presente investigacion son los siguientes:

1. Analizar la normativa nacional y extranjera y la doctrina en relacion a las
prohibiciones absolutas de registro.

2. Evaluar las resoluciones relevantes a nivel nacional emitidas sobre la materia, en
especial, aquellas en las cuales se puedan verificar contradicciones entre las dos
instancias administrativas.

3. Revisar resoluciones andinas y sentencias norteamericanas que hayan abordado

con mayor amplitud la tematica del presente trabajo.

Consecuentemente con lo anterior, nuestras hipotesis son:
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1. En el caso de signos genéricos, descriptivos y usuales se debe realizar una
encuesta previa entre el publico consumidor relevante.

2. Aquellos términos que se encuentren en idioma extranjero y que no sean de
elevada complejidad deberan ser traducidos y analizados como si se tratasen de
términos en idioma espafol.

3. Ciertos casos referidos a signos genéricos, descriptivos y usuales no fueron
adecuadamente resueltos por la Direccion de Signos Distintivos ni por la Sala de

Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.

Teniendo en cuenta que en el presente trabajo recurriremos a las fuentes de la
legislacién y la doctrina nacional y extranjera asi como a la jurisprudencia mas
relevante en la materia, se partira de una base empirica por lo que aplicaremos el
método funcional. Por otro lado, y dado que se realizard una revision de la

legislacion internacional, procederemos a aplicar el método comparativo normativo.

Finalmente, quisiera mencionar a algunas personas e instituciones sin las cuales no
hubiese sido posible la realizacion de este trabajo. En primer lugar, al doctor Radl
Solérzano Solérzano quien aceptd asesorarme y que me brindé su tiempo y
paciencia. En segundo lugar, a las bibliotecas de la Pontificia Universidad Catolica
del Peru y del Istituto Italiano di Cultura, lugares en donde realicé la mayor parte de
mi investigacion. En tercer lugar, por el apoyo permanente de mis dos ex
comparieras, Liliana Salomé Resurreccion y Nelly Gutiérrez Vega, con quienes
comparti desde un inicio esta experiencia y que me aconsejaron en distintas etapas

de la misma.
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Por ultimo, desearia agradecer a la doctora Maria del Carmen Arana pues sus
valiosos conocimientos me fueron de gran utilidad en la primera etapa de la presente
investigacion y que me dio ademas la oportunidad de ser su adjunta en las clases de

Derecho de la Propiedad Industrial que tiene a su cargo.
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CAPITULO |

MARCO CONCEPTUAL

Dado que el presente trabajo gira en torno a los signos geneéricos, descriptivos y
usuales, resulta pertinente comenzar abordando los aspectos fundamentales de la
marca, por lo que en este primer capitulo pasaremos a analizar el concepto,
caracteristicas, funciones y tipos de marcas, para luego tratar el tema de las
prohibiciones de registro, asi como de la pérdida y de la adquisicion de la

distintividad.

1. Concepto y naturaleza juridica de la marca

Si nos remontamos a la historia de las marcas, tenemos que las mismas han sido
empleadas desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros usos que se les dio a
las mismas en América del Norte fue el de identificar la pertenencia del ganado a un
determinado criador. En un momento inicial, dicho simbolo seria una forma de

impedir que los bienes de un comerciante se confundan con los de otro pero, una
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vez que el animal entrase al comercio, la identificacion pasaria a informar sobre la

procedencia del bien.

Si retrocedemos algunos afios, tenemos que en Egipto se han encontrado vasijas de
adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas como jeroglificas. En Grecia,
los artistas igualmente utilizaban simbolos para distinguir sus producciones.
Probablemente la mayor cantidad de casos provengan de Roma en donde el
comercio era abundante, empleandose signos para distinguir desde productos
comestibles tales como vinos y quesos, hasta ladrillos empleados en construcciones

militares.

En la Edad Media aparecieron las House Marks conocidas hoy en dia como familias

de marcas, las cuales, como su nombre lo indica, servian para identificar los bienes

pertenecientes a un hombre que hubiese contraido matrimonio, procediendo a

formar un hogar. En dicha época, la sancion por usar fraudulentamente una marca

era la pena de muerte. Es en esta época en la que se configura la doctrina del
1 o e . .

common law~ y se contempla en distintas legislaciones a lo largo del mundo el

concepto de marca, pero no como es entendida en la actualidad.

Sobre la definicion de la marca, podemos comenzar sefialando que la misma se
encuentra comprendida dentro de la categoria de los signos distintivos, los cuales
han sido entendidos por distintos estudiosos en la materia dentro del conjunto de los

bienes inmateriales.

! Asi como nuestra legislacién nacional forma parte del sistema romano-germanico, el sistema del derecho comtn o common
law regula a paises que en su momento formaron parte de las colonias inglesas entre los cuales encontramos a Canada,
Irlanda, Australia y Estados Unidos. En el caso del pais del norte, el derecho comun se haya comprendido dentro de un cuerpo
legal conocido como el Lanhman Act.
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Son varias las teorias que se han formulado en torno a la naturaleza juridica de los
derechos intelectuales en general y de las marcas en particular. Debido a su
recurrencia en la doctrina nos interesa mencionar dos de las mismas: la teoria del

derecho de propiedad y la teoria de los bienes inmateriales.

En cuanto a la teoria del derecho de propiedad, Baylos Corroza nos dice lo

siguiente:

“A pesar de todas las diferencias que existen entre la propiedad y los
derechos de los creadores, sin embargo, la tesis de la propiedad es la
que ha sabido expresar mejor que ninguna otra concepcién dos notas
fundamentales en estos derechos: la de tratarse de poderes juridicos
sobre un bien exterior y la de incluir como un elemento fundamental la
relacién de pertenencia de la obra al que la ha creado.?

Es sobre este punto que la teoria de la propiedad se distingue de, por ejemplo, la
teoria de la personalidad, pues la primera entiende al bien sobre el que recae como
un quid externus mientras que la segunda identifica al bien con los derechos que le

son propios a la persona tales como la integridad, la dignidad y la reputacion.

A propésito de la teoria de los bienes inmateriales, Ascarelli sefiala:

"Hablaremos, pues, de bien inmaterial para referirnos a una creacion
intelectual que, perteneciendo a uno de los tipos de creaciones
intelectuales tutelables, sea tutelada por el ordenamiento juridico
considerado, tutela que a su vez se coordina con la conversion de la
creacion intelectual en un bien inmaterial individualizado conforme a una
especial normativa, distinta, después, para los diversos tipos de
creaciones intelectuales tutelables.

2 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la
competencia econémica, disciplina de la competencia desleal. Segunda edicion. Madrid: Civitas. 1993. p. 408.

® ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Traduccién de E. Verdera y L. Suarez-Llanos.
Barcelona: Bosch. 1970. p. 287.
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Uno de los principales exponentes dentro de esta linea de pensamiento fue Kohler el
cual, ya en sus primeros escritos, afirmaba que “la relaciéon entre una persona y un
producto visible a través de la marca es una relacién de naturaleza juridico-personal:
es la manifestacion de la actividad creadora del productor”.* Esto es asi incluso en el
caso de los elementos de la propiedad industrial conocidos como signos distintivos
pues, si bien es cierto no involucran un esfuerzo intelectual tan grande como, por
ejemplo, implicaria la elaboracion de un invento, de un modelo industrial o incluso de
un disefio, no se puede negar el trabajo y el ingenio depositados por parte del titular

del signo.

2. Caracteristicas de la marca

De conformidad con lo estipulado por el articulo 134 de la Decisién 486, Régimen
Comun de la Propiedad Industrial, son dos los requisitos que se exigen actualmente
a un signo para acceder a registro: la aptitud distintiva y la representacion gréfica.
Esto en su momento resultdé un cambio en comparacion a la normativa anterior, la
Decision 344 del 21 de octubre de 1993, que exigia a efectos del registro que el
signo fuera perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representacion

grafica.

Sobre el segundo de los requisitos sefalados (que en realidad resulta una exigencia

de forma mas que de fondo), Otero Lastres realiza la siguiente reflexion:

* FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda edicién. Madrid: Marcial Pons. 2004. p. 32.
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“A lo dicho cabria afiadir que el requisito de la “susceptibilidad de
representacion grafica” o, en un sentido mas amplio, su posibilidad de
“descripcion’, no es una cuestion que deba formar parte de los "rasgos
conceptuales” de la marca, sino que se trata de una exigencia que
deberia radicarse en sede de “procedimiento de registro”.”®

Esta no seria la situacién, en cambio, en el caso del primero de los requisitos

enunciados dado que la distintividad resulta ser un elemento esencial para que un

signo adquiera la condicion marcaria.

Sobre la distintividad, podemos comenzar sefialando que una de las principales
dificultades que se nos presenta, tanto al momento de definirla como de verificar su
existencia, radica en su caracter cambiante. En esta linea de razonamiento, Mansani
sostiene lo siguiente:
“Ya en este sentido puede, por tanto, afirmarse que la capacidad
distintiva es un concepto dinamico, en cuanto varia en el tiempo en
funcién de la percepcion del publico (e, indirectamente, en funcién de la

actividad desarrollada — o no desarrollada — por el titular del signo a
efectos de determinar o modificar aquella percepcién).®

Debido a esta condicion cambiante, un signo que en sus origenes posee una
distintividad débil por evocar indirectamente las caracteristicas de su producto, una
vez puesto en el mercado, vera fortalecida su capacidad distintiva como resultado
de, por ejemplo, una intensa campafa publicitaria. En el extremo opuesto, un signo
que en teoria cuente con una fuerte distintividad por ser una creacién sin ningun
contenido conceptual, si no cuenta con el apoyo de su titular, no tendré presencia en

el recuerdo de los consumidores.

® OTERO LASTRES, José Manuel. "Régimen de marcas en la Decisién 486", En: Revista juridica del Perd. Lima, afio LI, No 23,
2001, p. 134.
® MANSANI, Luigi. "La capacidad distintiva como concepto dinamico”. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Madrid,

2006, Tomo XXVII, p. 224.
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Lo dicho hasta aqui es aplicable a la distintividad observada desde un punto de vista
tedrico. En la practica, y toda vez que en nuestro ordenamiento rige el sistema
constitutivo de derechos, la distintividad de un signo sera analizada en el momento
en que es presentada la solicitud ante la autoridad administrativa. Luego de
superado dicho examen, el signo mantendra su registro de manera pacifica a menos

que algun tercero cuestione su caracter distintivo.

Siguiendo con la reflexion de Mansani, el mismo nos presenta una definicion inicial
de lo que podemos entender por distintividad:
“(...) la capacidad distintiva (entendida como la percepcion, variable en
el tiempo, que el publico tiene del hecho de que un signo o uno de sus
componentes identifiquen inequivocamente los productos o servicios de

una especifica empresa) constituye el elemento decisivo para
determinar el &mbito de tutela que se confiere a una marca.”’

Como podemos apreciar, el elemento comun en ambas afirmaciones es la
percepcion que tiene el publico consumidor del signo puesto ante él, siendo menos
relevante la actuacién del titular que busca intervenir en dicha percepcion. Sin
embargo, no podemos dejar de sefialar que en nuestro ordenamiento la actuacion
por parte del titular de la marca si puede ser recompensada, independientemente de

la asociacién que realice el consumidor®.

La asociacion realizada en la mente de dicho consumidor es descrita por Fernandez

Novoa de la siguiente manera:

" Ibid., p. 228.

8 Articulo 169 de la Decision 486.- "La oficina nacional competente, decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
cancelacion del registro de una marca o la limitacion de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se
convierta en un signo comudn o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales
estuviese registrada (...).” Esto quiere decir que las medidas que tome el titular a favor de su marca, aun cuando no sean
exitosas, impediran la cancelacion de su registro.
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"El signo asociado a los productos por el empresario se convierte en
una verdadera marca cuando la contemplacién del signo desata en la
mente de los consumidores las representaciones en torno al origen
empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos a las
que antes se hizo alusion. Cuando asi ocurra, a la union entre signo y
producto se habra sumado el perfil psicolégico que — como sabemos —
es también parte integrante del bien inmaterial llamado marca.®

En este punto nos interesa mencionar dos contribuciones de la doctrina nacional
sobre la materia. En primer lugar, de acuerdo a la investigacion realizada por Maria
del Carmen Arana:
“La distintividad es una funcion compleja de la marca, que comporta o
articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir,
reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o
especie de productos o servicios (...). La otra operacion es la de
diferenciar, es decir, separar por sus caracteristicas una marca de las
otras marcas del mismo género, estableciendo una relacion de
alteridad entre ellas gracias a la aparicibn o percepcion de sus
caracteristicas diferentes.*°
Esto quiere decir que la funcion distintiva de la marca comprende dos relaciones:

una primera que se produce entre la marca y el producto o servicio, y una segunda

que se da entre la marca y el resto de marcas de la misma clase.

En el mismo sentido, Patricia Gamboa sefiala que hay dos situaciones que deben
ser diferenciadas, la primera “(...) entendida como la capacidad de identificar y
distinguir productos o servicios (...) y la presencia en el signo de caracteristicas
particulares que lo diferencien de las demas marcas registradas para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios relacionados (...)".**

° FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid: Montecorvo. 1984. p. 25.

1 ARANA COURREJOLLES, Carmen. “Distintividad Marcaria (parte 1)". En: Derecho & sociedad. Lima, afio 12, No 17, 2001, p.
181.

' GAMBOA VILELA, Patricia. “La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulacién en la
Decision 486". En: Revista de Derecho Administrativo. Lima, Afio 1, No 1, 2006, p. 375.
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Finalmente, en cuanto al tema del publico consumidor, son dos los mas recurrentes
en la doctrina: el consumidor diligente o razonable y el consumidor medio. El primero
representa el parametro empleado en los casos de competencia desleal y el
segundo, en materia de propiedad intelectual. Cornejo Guerrero sefiala
adicionalmente un tercer tipo en esta clasificacion y nos presenta las siguientes
definiciones:

“a) Consumidor Diligente: Es aquél consumidor, observador, analitico,

de especial cultura, que esta bien informado sobre los movimientos del

mercado y que se detiene a considerar las caracteristicas de los

productos, servicios y marcas que los distinguen.

b) Consumidor Medio: Es aquél consumidor que no es muy diligente,

pero tampoco muy distraido.

c) Consumidor Distraido: Como su mismo nombre lo indica, el

consumidor distraido es el que no pone atencién al momento de adquirir

el producto o solicitar el servicio, en consecuencia puede confundir las

marcas en conflicto facilmente. *2
El consumidor medio sera, en consecuencia, aquél que al momento de efectuar su

eleccion no invierta mucho tiempo en informarse sobre el producto o servicio pero

preste una cierta atencion sobre la decisién que esta efectuando.

A nivel resolutivo, la autoridad administrativa reconoce dos de estos estandares. En
primer lugar, el consumidor razonable, el cual debe entenderse como aquella
persona que, frente a una publicidad, “(...) no hace un analisis exhaustivo y profundo
del anuncio, no siendo exigible un analisis experto y detallado del mismo (...) el

consumidor asume (...) una posicién prudente antes que ingenua (...).”2 Y en

2 CORNEJO GUERRERO, Carlos. Derecho de Marcas. 2007. Segunda Edicién. Lima: Cultural Cuzco. pp. 248-249.

!% Resolucion N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de setiembre de 1996, recaida en el Expediente N° 187-95.CCD. Precedente de
observancia obligatoria publicado en el Diario Oficial el Peruano de fecha 03 de octubre de 1996.
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segundo lugar, el consumidor medio, cuya prudencia resulta menor al momento de

realizar una eleccion de compra o de contratacion.

3. Funciones y tipos de marcas

En el presente punto se trataran algunas de las funciones que cumplen las marcas
en el mercado asi como las diferentes clases que existen de acuerdo a sus niveles y

ausencia de distintividad.

3.1. Funciones de las marcas

Asi como el concepto de distintividad se ha modificado a lo largo del tiempo, las

funciones marcarias también han ido cambiando a lo largo de la historia.

En efecto, Baylos Corroza™ sefiala que en un comienzo el signo cumplia con indicar
la pertenencia del objeto a una persona determinada, la autoria sobre el mismo de
un artista o la atribucién de responsabilidades dentro del proceso de produccion.
Dichas funciones, si bien tendrian un valor dentro del comercio de la época, no

serian las mismas que desempefia la marca de la modernidad.

En la misma linea y a criterio de Bercovitz Rodriguez-Cano®, dicha titularidad sobre

los objetos no seria atribuible sélo a personas naturales sino también a personas

* BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la
competencia econdmica, disciplina de la competencia desleal. Op. cit., p. 218.

¥ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y
propiedad industrial. Quinta edicion. Navarra: Aranzandi. 2004. p 42.
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juridicas que actuan en el mercado, es decir, a empresas, motivo por el cual se
considera al Derecho mercantil como Derecho de la empresa, siendo elementos
indispensables para una adecuada proteccion de los derechos de los comerciantes

los derechos de propiedad industrial.

Pero no seria sino hasta la llegada de la Revolucidon Industrial que comenzaria el
desarrollo del sistema marcario como lo entendemos hoy en dia. Esto toda vez que
la distancia entre el productor y los consumidores, debido al inicio de la produccion
masiva, se volveria mas evidente, no siendo posible que las personas tengan a la
vista los productos que deseaban adquirir, por lo que necesitaban de un instrumento

que les permitiera identificar los bienes de su preferencia.

Hoy en dia la doctrina especializada concuerda en sefialar a la funcion distintiva
como propia de todo signo marcario. Sobre este tema, Bertone y Cabanellas nos

dicen:

“Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran
trascendencia econdmica, se encuentran subordinadas a la funcion
distintiva, tanto desde un punto de vista logico como del juridico. Desde
el angulo légico, la marca y sus restantes funciones dependen de su
capacidad distintiva, pues sin ella no existiria el signo marcario. Lo
mismo sucede desde el enfoque juridico, pues no puede darse la
proteccion propia de las marcas, proteccion que permite a éstas cumplir
sus distintivas funciones, si el signo de que se trata carece de la
posibilidad de cumplir con su funcién distintiva.*°

Como se puede apreciar, la funcion distintiva no soélo esta presente en las distintas

clasificaciones sino que ademas ocupa un lugar preponderante en las mismas.

® BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.
Primer tomo. Segunda edicion. Buenos Aires: Heliasta. 2003. pp. 30-31.
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Adicionalmente a ella, se pueden enumerar las siguientes: indicadora de
procedencia empresarial, indicadora de calidad (o funcion de garantia, también
conocida como funcion social), condensadora del eventual goodwill o reputacion,
publicitaria, competitiva y de proteccion (del titular y del consumidor). A continuacion,
y de acuerdo a la clasificacion planteada por Fernandez Novoa, pasaremos a revisar

las cuatro primeras funciones.

3.1.1. Funcidn indicadora de procedencia empresarial

Sobre el particular podemos comenzar sefialando que la funciéon indicadora de
procedencia se encuentra vinculada con la operacion de diferenciar que vimos
dentro del concepto de distintividad marcaria. En otras palabras, la marca permite al
comerciante separar sus productos o servicios de otros en el mercado, brindandole
al consumidor la informacion de que los mismos son propios de su empresa y no de
otra. Esto a pesar de que dicho consumidor no tenga la informacién exacta sobre

dicha compaiiia.

Sobre este punto, Cornejo Guerrero®’ sostiene que “(...) el desconocimiento del
origen del producto por parte de los consumidores, no implica que la funcion referida
sea inexistente, por cuanto el consumidor sabe en cualquier caso, que los productos
distinguidos con la marca provienen de una empresa en particular.” De igual manera,

Rangel Ortiz sefala:

" CORNEJO GUERRERO, Carlos. Derecho de Marcas. Op. cit., p. 70.
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“La marca cumple la funcién de indicacion de procedencia cuando ésta
se aplica a una serie de productos de manera que el consumidor
encuentra que los productos de la serie tienen un elemento comdn: la
marca; de ahi que el consumidor legitimamente suponga que todos los
productos que ostentan la marca tienen un origen o procedencia comun.
Esto dltimo, a pesar de que dicha procedencia sea anénima.®
En consecuencia, resulta irrelevante para el publico la informacién precisa sobre el
fabricante del producto o el prestador del servicio de su interés, siendo suficiente el

contar con la certeza de que se trata del mismo empresario que con anterioridad

satisfizo sus expectativas de consumo.

Esto sera cierto también en el caso de las marcas colectivas, es decir, aquellas en
las cuales hay mas de un empresario que se encuentra autorizado a emplear el
signo, siempre que se ajuste a los parametros establecidos en el reglamento de
uso™. Sin embargo, no ocurriria lo mismo en el caso de las licencias de uso dado
que el titular de la marca autoriza a un tercero a usar la misma pero en la mayoria de
los casos los consumidores desconocen de dicho acuerdo, al igual que en el caso de
la cesion de la marca cuando no va acompafada de la transferencia de los activos
de la empresa. En ambos casos, el origen empresarial cambia, lo cual constituye un
riesgo para el consumidor pues nada le asegura que el producto o servicio

mantenga las cualidades que conocid con anterioridad.

3.1.2. Funcién indicadora de calidad

¥ RANGEL ORTIZ, Horacio. “Licenciamiento de Derechos de Marcas". Ponencia presentada en el Primer Congreso

Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, p 1996. p. 265.

% Decision 486. Articulo 182.- La solicitud de registro debera indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompariada de:
a) copia de los estatutos de la asociacion, organizacion o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;

b) la lista de integrantes; vy,

¢) la indicacion de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociacion, organizaciéon o grupo de personas debera informar a la oficina
nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente
articulo.
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También conocida como “funcion de garantia™ o “funcion social”, esta atribucion de la
marca hace referencia a la idea que proporciona la misma al consumidor sobre las
cualidades del producto o servicio. Es asi que las personas buscaran aquellas
marcas que asocian con ciertas caracteristicas que en su momento les resultaron
positivas, ya sea por experiencia personal o por recomendacion de terceros,
esperando que las mismas sean iguales o incluso mejores. Consideramos que
dentro de este rubro se encuentra la denominada “funcion de proteccion al
consumidor” pues mediante la informacion que brinda el signo las personas podran
realizar mejores decisiones de consumo y a través de sus preferencias, desplazar
del mercado a aquellos empresarios que no cumplan con ciertos estandares de

calidad.

De lo dicho hasta el momento no se debe inferir que el producto o servicio ofertado
deba necesariamente contar con elevadas caracteristicas que lo posicionen por

encima del resto. Sobre este tema, Fernandez Novoa sefala:

“"De uno u otro modo, es indudable que por regla general el consumidor
cree que todos los productos o servicios dotados con la misma marca
ostentan la misma calidad: alta o baja. En este sentido cabe afirmar que
la marca es un signo gque proporciona al consumidor informacion acerca
de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es
innegable en el plano socio-econdmico: la marca es un signo que indica
una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado, y
sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores.

En la misma linea que dicho autor, Bercovitz sostiene:

% FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Op. cit., p. 73.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




‘ENE&PJ

PONTIFICIA

TESIS PUCP ) gz_:_\gagmn

DEL PERU

“La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o
servicios a los que se aplica. Este planteamiento es preferible a la
consideracion de la marca como indicadora de una determinada calidad,
porque esa consideracion puede dar a entender que un producto de
marca es un producto de buena calidad en todo caso y esa referencia
es equivoca. !
En consecuencia, se debe entender el término “calidad” asociandolo con la
homogeneidad, constancia o uniformidad en las cualidades o caracteristicas del

producto o servicio que se tiene a la vista.

Pero como mencionaramos en su momento, al igual que en el caso de la funcién de
indicacion de procedencia empresarial, en la funcion de garantia no hay seguridad
de que la misma se cumpla cuando se da la marca en licencia. Mientras sea el
empresario original el encargado de la produccién, sera de su mayor interés
mantener el nivel de lo ofertado pero este no es el caso del licenciatario que podria
encontrar un provecho econdmico en disminuir la calidad, ahorrando en su inversion
durante el tiempo que dure la licencia. Es por ello que en otros paises se ha
considerado adecuado que el licenciante ejerza un control sobre el otro contratante
para asi impedir un lucro indebido con el prestigio de su marca y la consecuente

afectacion a los consumidores.

3.1.3. Funcién condensadora del goodwill o reputacién

La funcion condensadora de goodwill se aprecia de manera evidente en el caso de

las marcas notorias por su especial posicionamiento y prestigio en el mercado. Esta

cualidad hace referencia a la buena reputacion con la que cuenta una marca y que

% BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y
propiedad industrial. Op. cit., p. 462.
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lleva a los consumidores a optar por los productos o servicios a los que esta

asociada y no a otros, por considerarlos superiores.

Pero asi como la reputacion de una marca puede ser positiva, la misma puede

devenir en un desprestigio o mala fama. De acuerdo a Fernandez Novoa:

“"Aunque ésta es la principal funcion que la marca desempefia en
defensa de los intereses del empresario titular, hay que puntualizar, sin
embargo, que lejos de ser constante, la funciébn condensadora del
goodwill es tan sélo eventual. En efecto, la marca de un producto o
servicio puede poseer un goodwill o buena fama, o bien un illwill o mala
fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor
pueden ser favorables o bien desfavorables. ??

Es por este motivo que el titular no debe descuidar sus esfuerzos por captar la

preferencia de los consumidores pues la misma no se encuentra asegurada,

pudiendo variar en el tiempo por distintas circunstancias.

3.1.4. Funcidn publicitaria

Ademas de las funciones ya sefaladas, la marca cuenta ademas con la capacidad
de dar a conocer al producto o servicio al que acompafa, contribuyendo
directamente a su posicionamiento en el mercado, ya sea comunicando
caracteristicas propias de aquel o evocando ideas o sentimientos deseables por
parte del publico. Esto dependera, por ejemplo, del producto en si mismo, de su

forma de presentacion o de las palabras singulares que lo acompanan.

Rangel Medina explica esta atribucion de la siguiente manera:

2 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Op. cit., p. 60.
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“La atraccion de la clientela se opera en forma directa por el
conocimiento que el publico tiene de los articulos, precisamente por
medio de la marca que los identifica. Si de una manera especifica e
inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancias,
dicha identificacion implicitamente produce la formacion de la clientela.
Este sefialamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de
llamar al consumidor, es un vehiculo de réclame. 3
De lo sefalado se desprende que la funcién publicitaria se encuentra relacionada
con la funcion de indicacién de procedencia pues con la sola asociacion a un origen
empresarial se va obteniendo una cuota de mercado. Adicionalmente a esta funcion,
también hay una vinculacion con la funcion indicadora de calidad y condensadora de

goodwill. Es asi que Arean Lalin afirma:

“En primer lugar, debe resaltarse que la funcién publicitaria de la marca

se beneficia, de manera conjunta e indirecta, de la tutela que el Sistema

de Marcas otorga a la funcion indicadora de la procedencia empresarial

y a la funcién indicadora de la calidad. Y, en segundo término, conviene

subrayar que al proteger el goodwill anejo a una marca, de manera

refleja se esta protegiendo la funcién publicitaria autbnoma de la marca

que — como sabemos — interviene en la formacién del goodwill. ?*
Esto si tenemos en cuenta que si en el caso de una marca comdn la marca por si
sola anuncia cualidades del producto o servicio, esto sera mas cierto en el caso de
las marcas notorias en las cuales dichas cualidades seran de especial prestigio.
Pero aun cuando se trate de una marca ordinaria, la funcion indicadora de calidad

también se encargara de informar sobre caracteristicas positivas del producto o

servicio en cuestion.

% RANGEL MEDINA, David. Tratdo de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, D.F.:

Libros de México. 1960. p. 178.
2 AREAN LALIN, Manuel. EI cambio de forma de la marca. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela

— Instituto de Derecho Industrial. 1985. p. 38.
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3.2. Tipos de marcas

Dentro del conjunto de signos distintivos que tienen vocacion marcaria, podemos
encontrar dos sub grupos: aquellos aptos para registro que cuentan con distintos
grados de distintividad y aquellos que no alcanzan el registro por condiciones

inherentes al signo.

3.2.1. Marcas de fantasia, arbitrarias y sugestivas

Una vez superado el analisis sobre la presencia de distintividad en un signo,
tenemos que el mismo puede ser clasificado en una de las siguientes tres
categorias: de fantasia (fanciful), arbitrario (arbitrary) o sugestivo (suggestive). A
continuacion, revisaremos cada una de las mencionadas clasificaciones siguiendo

también lo sefialado por la doctrina norteamericana.

3.2.1.1. Marcas de fantasia (fanciful)

En lo que se refiere a niveles de distintividad, tanto la doctrina como la jurisprudencia

reconocen a este tipo de marcas un nivel elevado debido a la distancia existente

entre el producto o servicio que se designa y el signo que se le atribuye, el cual

ademas carece de significado.

Sobre el particular, Arean Lalin sefiala que:

“Finalmente, las denominaciones caprichosas o0 de fantasia son
palabras acufiadas con el expreso propésito de emplearlas como
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marcas; o bien, términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los
consumidores no conocen y que se usan como marcas. %

Esto quiere decir que no hace falta que el signo carezca de todo significado desde
un punto de vista técnico sino que bastara con que no cuente con uno para el
consumidor en particular, ya sea porque ha caido en desuso o incluso por
pertenecer a otro idioma. Siguiendo con este razonamiento, Patricia Gamboa

sostiene lo siguiente:

“Finalmente, los signos de fantasia son aquellos signos ‘creados” o
“inventados” para funcionar como marca. Son denominaciones, figuras o
cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor
medio. En la medida que se trata de signos que antes de su adopcion
por el solicitante no existian, no guardan ningun tipo de vinculacién con
el producto o servicio para el cual se solicita, y ello lo convierte en un
signo con elevada aptitud distintiva. %

En este aspecto encontramos algunas diferencias en la doctrina debido a que,
mientras algunos autores afirman que el signo debe carecer de significado, otros en
cambio admiten que el mismo tenga un contenido conceptual siempre que no haga
referencia al producto o servicio que pretende distinguir. En la segunda posicion

encontramos, por ejemplo, a Otamendi que sefiala lo siguiente:

"Puede decirse, también, que una marca de fantasia puede ser aquélla
constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida
para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a
éstos ni a ninguna de sus caracteristica (...) Es decir que, a menos que
sean el nombre de los productos o servicios que van a distinguir, o de

% AREAN LALIN, Manuel. "La aptitud de una denominacion para convertirse en marca”. Actas de Derecho Industrial y Derecho
de Autor. Madrid, 1978, Tomo V, pp. 481-482.

% GAMBOA VILELA, Patricia. “La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulacién en la
Decision 486". En: Revista de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 380.
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Sus caracteristicas, seran registrables en principio, tanto las palabras de
fantasia como las que tienen contenido conceptual. ?’

Podemos encontrar otro caso de la segunda postura en la siguiente afirmacion

realizada por Rangel Medina:

“La denominacion de fantasia resulta de toda expresion arbitraria,
caprichosa, que, como ya se dijo, no tome en cuenta la composicion, la
calidad o la utilidad del producto. Las palabras pueden ser creadas por
la propia fantasia del productor, pero también pueden existir ya en el
lenguaje, tratese de lenguas muertas o vivas. Para que sean fantasticas
bastarda que no guarden una relacion necesaria con la mercancia a que
se aplican o seran aplicadas.

Consideramos que la primera posicion resulta mas acertada dado que los signos de
fantasia, como su nombre lo indica, son denominaciones, figuras o la combinacion
de ambas que resultan de la imaginacion de su creador y es debido a su ausencia
de significado que poseen una distintividad superior. Si dichos signos contaran con
un contenido conceptual, asociable o no al producto o servicio al que acompafian, la
atencién del consumidor se dirigiria o bien a sus caracteristicas o0 en cambio a un

elemento ajeno, restandole protagonismo a la prestacion del empresario.

3.2.1.2. Marcas arbitrarias (arbitrary)

Un segundo grupo de signos que presentan una distintividad elevada es aquel

conformado por elementos que poseen un significado conocido por el consumidor

# OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. 2006. Sexta edicién. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. pp. 22-23.

% RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., p. 271.
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pero que no guardan relacion con el producto o servicio. Mansani los define de la

siguiente manera:

“(...) constituidos por términos dotados de significado propio, incluso
coincidentes con el nombre comun de un producto, pero desligado de
las caracteristicas del producto distinguido (ej. "Panda” para
automoviles, "Fruit” para ropa de abrigo). Son siempre tutelables, en una
medida proporcional a la distancia conceptual entre su significado y el
nombre del producto que distinguen.

En la doctrina norteamericana, tenemos que Halpern, Nard y Port nos dicen lo

siguiente:

“Las marcas arbitrarias son palabras o simbolos que ya existen en el
lenguaje, pero que son usadas como marcas en bienes o servicios a los
cuales no son normalmente asociados. Por ejemplo "APPLE" para
computadoras o ‘IVORY" para jabon. Las marcas arbitrarias no
describen el bien o el servicio de ninguna manera y no comunican
ninguna caracteristica, ingrediente o funciéon del bien. Las marcas
arbitrarias son consideradas inherentemente distintivas y no requieren
de un significado secundario para ser registradas. *°

Sobre este concepto también se han dado discrepancias en la doctrina. A diferencia

de los autores mencionados, Pachon Mufioz identifica a los signos arbitrarios con los

de fantasia de la siguiente manera:

“"Por denominaciones arbitrarias o de fantasia se entienden tanto los
vocablos de uso comun en un idioma, que no guardan relacion con los
productos o servicios que se distinguen con dicho signo, como las
llamadas expresiones caprichosas o acufiadas con el propésito de servir
cOmo marcas y que antes no existian en el idioma.

2 MANSANI, Luigi. "La capacidad distintiva como concepto dindmico”. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Op. cit.,
p. 226.

% HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. Fundamentals of United States Intellectual Property Law:
Copyright, Patent, Trademark. Segunda edicién. The Netherlands: Alphen aan den Rijn. 2007. p. 330.
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Ejemplo de signos arbitrarios del primer tipo puede ser la denominacion
"Negro y Blanco”™ (Black & White) para distinguir licores. Ejemplo de
signos arbitrarios del segundo tipo puede ser la expresion Polaroid,
empleada para distinguir articulos de fotografia.” 3

En este punto nuevamente nos adherimos a la primera de las posturas enunciadas,
habiéndose establecido ya que las denominaciones de fantasia son las que carecen

de significado, mas no las denominaciones arbitrarias.

A manera de resumen, resulta ilustrativa la definicién dada por Silbert sobre ambos

términos:

“Las marcas arbitrarias y de fantasia son las del tipo mas fuerte de
marcas. Una marca arbitraria no tiene una relacién logica con el
producto en el cual es usado — no hay actividad intelectual suficiente
que pueda traer a la mente el producto empleando solamente el
nombre. Continuando con el ejemplo mencionado, Suavidad de Pluma
seria arbitrario para un juego de mesa. Las marcas de fantasia no
tienen un significado aparte del uso de la marca como identificador de
origen. Xerox y Kodak son ejemplos de marcas de fantasia. Estas
palabras fueron acufiadas para su uso como marcas — ellas ni siquiera
existian hasta que fueran usadas para designar el origen de maquinas
fotocopiadoras y camaras. %

En conclusién, tanto en los signos de fantasia como en los que son arbitrarios, no se
cuestionara el cumplimiento de la funcion distintiva, ya sea porque el término carece
de significado o porque el mismo no tiene vinculacion con el producto o servicio al

que acompaiia.

3.2.1.3. Marcas sugestivas (suggestive)

¥ PACHON MURNOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Segunda edicién. Bogota: Editorial Temis, S.A. 1984. p. 96.

% SILBERT, Sarah. "Defining Trademarks”. En: Los Angeles Lawyer. 31 Los Angeles Lawyer 14. 2008.
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Dentro de esta ultima categoria de signos registrables tenemos a aquellas
denominaciones que sugieren o evocan caracteristicas del producto o servicio al que
acompafan pero de manera indirecta, sin llegar a describirlos por completo, siendo
necesario el empleo de un cierto esfuerzo mental por parte del consumidor para

realizar la asociacion. Silbert los define de la siguiente manera:

“Las marcas sugestivas sugieren, pero no describen directamente, las
caracteristicas o las cualidades de un producto o un servicio. Una marca
es sugestiva y no descriptiva si se necesita al menos un cierto grado de
imaginacion para llegar a una conclusién en cuanto a la naturaleza de
los bienes. Por ejemplo, mientras que la marca Suavidad de Pluma
puede ser descriptiva en cuanto a edredones, seria sugestiva para
marsmelos.

La mayoria de estudiosos en la materia aborda el tema de los signos sugestivos en
oposicion a los descriptivos dado que entre ambos grupos los limites no siempre

resultan claros. A manera de ejemplo, Arean Lalin sefiala lo siguiente:

"Desde entonces hasta nuestros dias, tanto la jurisprudencia como la
doctrina han venido elaborando diversos criterios que podemos
sintetizar del modo siguiente: 1) Mientras las denominaciones
descriptivas comunican directamente al publico de los consumidores las
cualidades o caracteristicas del producto, las denominaciones
sugestivas obligan al consumidor a hacer uso de su imaginacién y de su
razon para relacionar la marca con el producto. 2) Una denominacion es
descriptiva de un producto, y no sugestiva, si los empresarios del sector
necesitan usarla para describir sus productos a los consumidores. 3)
Una denominacion es descriptiva de un producto, y no sugestiva, si ha
sido usada con frecuencia para designar productos similares. 4) En todo
caso el caracter descriptivo de una denominacién debe entenderse en
sentido amplio.

Sobre la formacion de este tipo de denominaciones, Rangel Medina nos dice lo

siguiente:

33 -

Ibid.
3 AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominacién para convertirse en marca’. Actas de Derecho Industrial y Derecho
de Autor. Op. cit., pp. 479-480.
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"En efecto, los comerciantes e industriales procuran en ocasiones dar
cierto caracter descriptivo a sus marcas, para indicar al publico la
utilidad del producto o los fines a que se destina, lo cual se consigue
desfigurando o deformando de una manera caprichosa una o0 mas
palabras o voces que, combinadas con otros elementos fonéticos
permiten indicar entre el publico sea la finalidad, sea la composicion,
bien las propiedades o virtudes de las mercancias que se amparan con
la marca. ®

Dependiendo del grado de “deformacion” de la palabra, sera mayor o menor el nivel
de distintividad de la misma. En consecuencia, si las modificaciones resultan
menores o imperceptibles, mayor sera el riesgo de que la autoridad las califiqgue

como descriptivas, concepto que veremos a continuacion.

3.2.2. Signos genéricos y descriptivos

El articulo 135 de la Decisiobn 486, Régimen Comun de la Propiedad Industrial,
regula en sus dieciséis incisos aquellos supuestos en los cuales un signo no puede
ser admitido a registro debido a condiciones propias del mismo. De estos dieciséis
casos, cuatro hacen referencia al tema de la distintividad aplicable para signos
denominativos, figurativos o mixtos. Existen también prohibiciones en cuanto a la
forma del producto pero al hacer referencia a marcas tridimensionales no seran

abordados, al no ser materia del presente estudio.

El inciso b) del articulo en mencién enuncia una objecion general: "No podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad™. Esto se podria

haber interpretado, contrario sensu, de lo estipulado en el articulo anterior: ™ A

* RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., p. 273.
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efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado.”

Los siguientes incisos ya entran a regular casos especificos los cuales pueden ser
agrupados en dos categorias: denominaciones descriptivas y denominaciones

genéricas o usuales.

3.2.2.1. Signos descriptivos

Los signos descriptivos son aquellos que informan directamente y de manera precisa
acerca de ciertas caracteristicas o condiciones importantes del producto o servicio.
En efecto, si se tratase de una referencia indirecta estariamos ante signos
sugestivos y si las caracteristicas fuesen secundarias, no habria una identificacion

por parte del consumidor entre la denominacion y las propiedades del producto.

Adicionalmente, decimos que el término debe ser preciso en oposicién a general o
vago puesto que, siguiendo con lo sefialado por Otamendi*®, cuando el calificativo
sirva para describir muchos productos o servicios 0 haga referencia a bienes
intangibles (Iéase cualidades espirituales u otros tipos de inmaterialidades) si
procedera el registro. Este seria el caso de, por ejemplo, marcas como “Tentacion”,
“Vicio™ o “Sublime™ para productos de la Clase 30 de la Clasificacion Internacional

(productos de cacao y chocolate, entre otros).

% OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Op. cit., pp. 69-70.
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Continuando con la reflexion, resulta acertada la definicion que nos brinda Pachon

Muhoz:

“La doctrina ha dicho que se esta frente a una denominacion genérica,
cuando formulada la pregunta "¢ qué es?” en relaciéon con un producto o
servicio, se responde empleando la denominacién genérica (....) Las
denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas
gue, con anterioridad a la fecha de la solicitud de marca, informan al
publico consumidor acerca de las caracteristicas, cualidades, funciones,
usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o
servicios de gue se trate.

Las denominaciones descriptivas responden a la pregunta “¢,como es?’
con referencia al producto o servicio. Asi, por ejemplo, los tribunales de
varios paises estimaron que el término lights®’ (ligero, liviano, de poca
graduacion) era descriptivo para indicar cigarrillos de bajo contenido de
nicotina o alquitran.

En este punto el autor hace referencia a un instrumento muy atil empleado en la
jurisprudencia norteamericana y acufiado por Thomas McCarthy*°. A criterio del
profesor, una marca responde las siguientes preguntas del consumidor: ¢quién
eres? ¢de donde vienes? ¢quién responde por ti?. Pero el nombre del producto
responde a la pregunta ¢qué eres?. Muchos productos que compiten entre si daran
la misma respuesta, sin importar la fuente de origen y dichas designaciones

genéricas le diran al comprador lo que el producto es, no de dénde ha venido.

% Como nota aparte, cabe sefialar que dentro de aquellos paises que consideran a “lights” como un término descriptivo, se
encuentra el nuestro, entendiéndose que dicha palabra puede ser facilmente comprendida por los consumidores, a pesar de
encontrarse en un idioma extranjero. ” En el caso de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero, ellas seran tratadas
como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su
utilizacion por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado. Al respecto, la Sala advierte los
siguientes casos:

- Palabras que han ingresado al lenguaje comin del pais para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales
como: light, premium, small, medium, large, extra large, delivery, fashion. * Resolucion N° 3426-2009/TPI-INDECOPI de fecha
16 de diciembre de 2009, p. 4.

% PACHON MURNOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Op. cit., pp. 102-103.

% MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Tercera edicién. Segundo volimen. New York:
Clark Boardman Callaghan. 1992. pp. § 12:01, 12-4.
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Consideramos que la razon de ser de esta prohibicion se encontraria en el interés
por parte del legislador de impedir restricciones a la competencia entre aquellos
empresarios que concurran en el mercado. Ello toda vez que estamos ante términos
comunes que se emplean conjuntamente a las marcas para brindar informacion
acerca del producto o servicio y que, de ser otorgadas a un competidor en particular,
impedirian su uso por parte de terceros, dandole una ventaja indebida al referido

titular.

Sobre este tema, Halpern, Nard y Port sostienen lo siguiente:

“Las marcas descriptivas no son protegibles porque consisten en
informacion que los competidores necesitan para vender los productos o
servicios. En este sentido, se dice que las marcas descriptivas son
incapaces de identificar el origen de bienes o servicios porque la marca
podria figurar en los bienes o servicios de otros con la finalidad de
describir los bienes o un atributo de los bienes o servicios.

Un tema adicional que resulta recurrente al tratar el tema de los signos descriptivos
es su proximidad con las marcas sugestivas. Como ya se menciong, un signo sera
considerado evocativo si hace referencia a caracteristicas secundarias del producto
0 servicio pero, de no ser este el caso, correria el riesgo de ser subsumido en la

prohibicién. Los autores norteamericanos que acabamos de resefiar explican esta

problematica de la siguiente manera:

“Una marca es “sugestiva” cuando sugiere los bienes o servicios pero
no llega tan lejos como para realmente describirlos. Una marca
sugestiva es aquella que le requiere al consumidor “elaborar” una
imagen del producto y no pensar inmediatamente en el producto o
servicio al momento de ser confrontado a la marca. Esta distincion

“° HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. Fundamentals of United States Intellectual Property Law:
Copyright, Patent, Trademark. Op. cit., p. 333.
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separa a una marca meramente descriptiva de una marca sugestiva

(.). "
Esto no ocurre en el caso de, por ejemplo, las marcas de fantasia, las cuales, a
criterio de Bertone y Cabanellas, son las que se encuentran a mejor recaudo del
riesgo de caer en la prohibicion. En palabras de dichos autores, se trata de “los
signos que mas a cubierto estan de la posible objecion de descriptividad: nada

pueden describir, por cuanto nada significan. #?

3.2.2.2. Signos genéricos

Las denominaciones genéricas son aquellas que nombran desde un principio o que
con el tiempo llegan a nombrar la especie o el género al que pertenecen los
productos o servicios que les son asignados. En este punto es importante diferenciar
el momento en que se presenta la genericidad: si la misma se da desde el inicio, se
trataria de una genericidad originaria pero si la misma se da con posterioridad, es el
caso de la genericidad sobrevenida. Sobre el tema de la genericidad originaria,

Cornejo Guerrero nos dice lo siguiente:

"Para estar en el supuesto de un término genérico, no se trata de que
esté de por medio una expresion de uso comun en el idioma (...)
También debe notarse que la calificacién de un signo como genérico y
por ende no protegible, no sélo debe verificarse que dicho signo refiera
a una categoria general de producto, sino que ademas dicha categoria
general de producto debe ser precisamente la que el signo esta dirigido
a distinguir (...) También estan incluidos dentro del concepto de los
términos genéricos aquellas expresiones que sin  referirse

41 -
Ibid., p. 331.
“2 BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.

Op. cit., p. 436.
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especificamente al mismo producto que se quiere distinguir, puede
establecerse respecto de ellas una relacién de especie a género.”*®

En consecuencia, no se puede analizar la genericidad del signo en forma aislada
sino en relacion al producto o servicio, no siendo suficiente que el signo sea una

especie 0 género cualquiera sino aquella a la que pertenecen los mismos.

Otra caracteristica importante de resaltar es que, siguiendo lo sefialado por Arean
Lalin*, “(...) una denominacién conserva el caracter de genérico, aunque existan
otro u otros términos para designar el correspondiente género de productos o
servicios.” Esto podria haber sido interpretado de manera contraria debido a que la
razon de ser de la prohibicion, tanto de las denominaciones genéricas como de las
descriptivas, es permitir el libore empleo de términos que son necesarios para los
competidores, lo cual no implica que sean indispensables. En otras palabras, aun
cuando los empresarios puedan recurrir a otros términos del lenguaje para nombrar
al servicio o producto que pretenden comercializar, sus opciones se verian
injustamente reducidas a favor de un solo competidor, por lo que no debe ser posible

Su apropiacion.

Monteagudo explica la justificacion de este impedimento sefialando que:

“"El motivo de rechazo basado en la carencia de fuerza distintiva se
fundamenta en la inaptitud del concreto signo para cumplir su funcion de
distincion. El sustrato de la prohibicion de signos genéricos o
descriptivos radica, por el contrario, en la necesidad de empleo de tales
menciones por los agentes econdmicos participantes en un concreto
sector. El uso generalizado de estos instrumentos resulta incompatible

3 CORNEJO GUERRERO, Carlos. Derecho de Marcas. Op. cit., p. 138.
“ AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominacién para convertirse en marca’. Actas de Derecho Industrial y Derecho
de Autor. Op. cit., p. 486.
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con el derecho de exclusion que el registro reportaria en beneficio de su
titular.

Como bien sefiala el autor, el uso de estos términos debe darse de manera general
pero ademas debe ser entendido por la mayoria del publico consumidor.
Considerando que los conocimientos técnicos corresponden a un grupo minoritario,
se preferiran aquellos conceptos cotidianos frente a los cientificos o especializados.
Este es el motivo por el cual, en la jurisprudencia norteamericana, se le otorga
mayor validez a las encuestas de mercado que a las definiciones contenidas en los
diccionarios al momento de establecer como es entendido un término por parte de

los consumidores.

Finalmente, resulta importante recalcar la distancia que debe existir entre la
denominacion y los productos o servicios que identifica. Sobre el particular, Bercovitz
nos habla de una autonomia que puede ser de dos tipos, intelectual y material. Dado
gue la autonomia material hace referencia a las formas necesarias, pasaremos a

revisar el primero de los conceptos, sobre el cual el autor afirma lo siguiente:

“Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto,
cuando se trata del signo habitualmente utilizado en el trafico para
designar precisamente a esta clase de servicio o producto.

Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora en
abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos
productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos o
similares.

Pues bien, la exigencia de que el signo tenga aptitud diferenciadora en
abstracto implica que no puede tratarse de un signo que sirva en el

“* MONTEAGUDO, Montiano. "La proteccion de las marcas constituidas por letras [comentario a la sentencia (Sala 32, Seccién
32 de 21 de enero de 1993, caso “disefio de ‘D’]". Revista general de Derecho. Madrid, N° 589 — 590, p. 10371.
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trafico para designar genéricamente a los productos o servicios a los
que la marca pretende aplicarse.

En cuanto a esta definicién, siguiendo lo sefialado lineas arriba sobre la funcion
distintiva del signo, discrepamos parcialmente con el autor toda vez que estaria
confundiendo la funcién diferenciadora con la funcion identificadora de la marca. En
efecto, si bien es cierto que la aptitud diferenciadora le permite al signo distinguir a
sus productos o servicios del resto que se encuentran ofertados en el mercado, es la
aptitud identificadora la que lo faculta, empleando los términos del autor, para

mantener una “autonomia” o independencia frente a lo que distingue.

Antes de concluir con este punto, resulta pertinente realizar algunas precisiones con
respecto a las designaciones usuales dado que a nivel normativo el legislador ha
realizado una distinciébn, considerandolas en un inciso distinto al de las
denominaciones genéricas. Es asi que el inciso g) del articulo 135 de la Decision
486 establece: "No podran registrarse como marcas los signos que (...) consistan
exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comun o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais
(...).” Sobre la parte del enunciado que hace referencia a la conversion nos

detendremos mas adelante.

A pesar de que la mayoria de autores ni si quiera las mencionan, otros en cambio

realizan una distincion entre las designaciones comunes y las genéricas. En este

46 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y
propiedad industrial. Op. cit., p. 467.
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grupo se encuentra Otamendi el cual, comenzando por las usuales, las define de la

siguiente manera:

“Son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto,
ademas de las necesarias. Es aqui donde se incorporan las palabras
extranjeras, el linfardo y otras palabras inventadas que adquieran una
cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en
los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero si en el
lenguaje de todos los dias, tal vez mucha gente, tal vez unos pocos
cuando se trata de términos mas técnicos (...) Otra vertiente de otro
grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones
genéricas.”*’

En el caso de Thaimy Marquez, la autora comenta sobre los términos genéricos,

comunes y usuales de la siguiente manera:

“La distincion entre denominaciones genéricas, comunes o usuales es
formal, sin consecuencias practicas. En efecto, toda denominacion
genérica lo es por ser usual y a la inversa, la denominacion usualmente
utilizada para designar un producto o servicio es la denominacion que
designa a ese producto o servicio. Lo mismo puede decirse respecto a
las denominaciones comunes, esto es, que constituyen la designacion
que tiene que utilizarse para identificar al producto o servicio.”*®
En nuestra opinidn, no existiria mayor diferencia entre las designaciones comunes y
las usuales, pudiendo considerarse a ambas como sinGnimas, pero si entre estas y
las denominaciones genéricas. Siguiendo lo sefalado por Otamendi, las
denominaciones usuales se encontrarian mas cerca del lenguaje cotidiano que las

denominaciones genéricas, siendo producto de los constantes cambios que se dan

en el habla popular y que exceden largamente la velocidad con que los mismos

“” OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Op. cit., p. 67.

“ MARQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los
paises andinos. Lima: Indecopi. 1996. p. 16
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pudieran ser incorporados a textos oficiales, tales como diccionarios o enciclopedias,

de la lengua espafiola o profesionales.

Un caso interesante dentro de las enciclopedias profesionales lo constituyen los
vademécums de referencia médica o farmacéutica a los cuales debera recurrir la
autoridad administrativa al momento de determinar la distintividad de un signo que
identifique bienes de ese tipo. Cuando se trate de productos farmacéuticos o
medicinales, el rigor por parte de la autoridad al momento de analizar les
denominaciones debera ser mayor dado que se encuentran en riesgo bienes
juridicos de interés publico tales como la salud y la vida de las personas. También
tendrd que tomar en consideracion que existen particulas que por su contenido
semantico no podran ser apropiadas por un empresario en particular. Sobre este

punto Bertone y Cabanellas sefialan:

“Cuando el signo marcario es complejo, es decir, estd constituido por
mas de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para
determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados
separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple
(una palabra, por ejemplo) cuando el mismo est4 formado por prefijos,
sufijos, raices o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender
monopolizar una raiz de uso comun, especialmente en ciertos campos
como el medicinal.*°

Entendemos que una de las principales ventajas para el empresario al emplear
dichas particulas es el hecho de brindar informacion al usuario sobre lo que se

pretende comercializar dado que evocan, entre otros, sus componentes 0 Su

finalidad. Esto serd asi no s6lo en el rubro farmacéutico, sino también en otras

“ BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.
Op. cit., p. 439.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




\‘\ﬁNEg&

4 td UNIVERSIDAD
TESIS PUCP % UNIVERSID

DEL PERU

industrias tales como la alimenticia o la cosmética, soélo por citar algunos ejemplos.
Continuando con el caso de los productos farmaceéuticos, Rangel Medina explica el

tema de las particulas como se sefiala a continuacion:

"Es en el campo de la quimica, de la farmacia y de la biologia en
general donde suele presentarse la conveniencia de usar marcas
constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar la
prohibicién legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente
usados para nombrar los productos a que la marca esta destinada,
pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general
al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable
en estos tiempos en que los productos de laboratorio se multiplican, de
sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas cual es
la composicién de las diversas especialidades.™°

En el otro extremo, la principal desventaja de este tipo de signos, al igual que en el
caso de las marcas evocativas, es que al poseer un nivel de distintividad deébil
tendran que tolerar la existencia de otras marcas que contengan las mismas
particulas, siempre y cuando, claro esta, cuenten con otros elementos que les

otorguen distintividad.

4. Prohibiciones de registro

Una vez revisadas las diferentes clases de marcas dependiendo de su nivel de
capacidad distintiva, corresponde realizar algunas reflexiones sobre las
prohibiciones de registro. Dependiendo de si el andlisis se realiza de manera aislada
o en funcién a otras marcas ya registradas, tenemos dos tipos de prohibiciones: las

absolutas y las relativas. Bercovitz las explica de la siguiente manera:

% RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., p. 273.
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“"Para que un signo pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a
su titular el derecho exclusivo a su utilizacién, es preciso que redna
ciertos requisitos.

Esos requisitos son de distinta naturaleza. Unos son requisitos
absolutos, que debe reunir el signo en si mismo considerado, sin
compararlo con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponda
a otras personas.

Otros requisitos son relativos, puesto que su concurrencia se establece

relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los
signos ya protegidos a favor de otras personas.>*

El autor continda sefialando que la razon de ser de ambas prohibiciones radica en
las exigencias del interés publico, en el caso de los requisitos o prohibiciones
absolutos, y en la proteccion de intereses particulares cuando se trata de
prohibiciones relativas®. Por un lado, los intereses particulares serfan propios de los
titulares de marcas idénticas o semejantes a las que un tercero pretendiera registrar.
En el otro extremo, se encontrarian los intereses de los distintos competidores y de

los consumidores en el mercado.

Resaltando la importancia de la competencia en el mercado, FernAndez Novoa nos

dice:

"En efecto, como teldn de fondo de estas prohibiciones aparece siempre
— en mayor o menor medida — la ineludible necesidad de proteger al
sistema competitivo y, en particular, a los competidores del solicitante
de la marca frente al intento de monopolizar un signo o una
denominacion que debe mantenerse libremente disponible a favor de
todos los agentes que operan en un sector del mercado.?

! BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y
Eropiedad industrial. Op. cit., pp. 464-465.

2 Ibid., p. 465.

3 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Op. cit., p. 155.
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Es en este punto donde se nos plantea la interrogante de la prohibiciébn sobre
aguellos signos que carecieran de toda capacidad distintiva y que se encuentra
regulado, como ya se menciond, en el segundo inciso del articulo 135 de la Decision
486. Si tenemos en consideracion un signo que es incapaz de identificar un producto
o servicio determinado y de diferenciarlo del resto de sus semejantes en el mercado,
aun cuando un empresario en particular pretendiera apropiarselo, en la practica no le
implicaria ningun tipo de utilidad. Por otro lado, un signo genérico o descriptivo, aun
cuando hiciera referencia directa al producto o servicio, ya sea nombrandolo o
caracterizandolo, si seria apto para identificarlo, si no es en un momento inicial, con
posterioridad a fuerza del empleo y de la publicidad en la que pudiese invertir el

comerciante. Monteagudo entiende esta problematica de la siguiente forma:

"Si se admite (...) la existencia de signos incapaces de remitir en el
trafico a un concreto origen empresarial, resulta extremadamente
complejo determinar qué intereses subyacen a la esencia de la
prohibicién. A diferencia del interés de los competidores en la no
monopolizacion de aquellos elementos necesarios para desarrollar su
actividad econ6mica, no existiran, a nuestro juicio, en aquellos signos
carentes de aptitud distintiva y en los que no concurra una necesidad de
mantenimiento en el dominio publico, ningdn interés relevante de los
competidores. Tampoco cabrd fundamentar el rechazo del signo en el
interés del propio solicitante ya que éste estara interesado, buena
prueba de ello es su solicitud de registro, en esforzarse en la
implantacion de un signo inicialmente poco apto para atraer la atencion
del consumidor. Si no existen intereses del propio solicitante, ni de los
competidores en la denegacion de acceso al registro, ésta podra
fundamentarse Unicamente en el interés de la colectividad. La
confrontacion se producira, por tanto, entre el interés del solicitante y el
interés de la colectividad en la represién de signos registrados inaptos
para cumplir su funcién. >*

A criterio del autor, no se podria identificar a aquellos signos carentes de aptitud

distintiva con los que deban mantenerse libres en el mercado para ser utilizados por

% MONTEAGUDO, Montiano. “La proteccién de las marcas constituidas por letras [comentario a la sentencia (Sala 32, Seccién
32 de 21 de enero de 1993, caso “disefio de "D]". Revista general de Derecho. Op. cit., pp. 10371-10372.
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cualquiera de los competidores. Pero mientras que la razén de ser de este segundo
grupo es clara, quedarian dudas sobre el impedimento del primer tipo de signos. En
conclusién, dado que ni los competidores ni los consumidores verian vulnerados sus
derechos con este tipo de signos, de lo que se trataria, en principio, es de proteger a
la colectividad ante signos que pretendieran hacerse pasar por marcas sin reunir los

requisitos para ser calificados como tales.

5. Pérdida del derecho marcario

Cuando tratamos el tema de las denominaciones genéricas mencionamos que las
mismas podian ser de dos tipos: aquellas que nombran desde un principio o
aquellas que con el tiempo llegan a nombrar la especie o el género al que
pertenecen los productos o servicios que les son asignados. Sobre el segundo grupo

corresponde en este punto realizar algunas precisiones.

En primer lugar, tenemos que Pachon realiza una distincion entre ambos grupos

como a continuacion se detalla:

(...) se reconoce una realidad diferente desde el aspecto temporal, una
realidad sobreviniente, y debe considerarse que el signo escogido era
apto para distinguir qué podria haber originado un registro valido en su
origen, pero que por la manera de hablar de los consumidores (el vulgo)
se convirtié6 en un neologismo que privé a la palabra de que se trate, de
su fuerza distintiva, ya que paso a designar un género de productos al
haberse vulgarizado la palabra.”®

En el mismo sentido, Rangel Medina sefiala:

* PACHON MUROZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Op. cit., pp 103-104.
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“A pesar de su novedad original, una marca puede tornarse en un signo
libre, en un nombre de uso comun, cuando ha venido a ser de uso
general, especialmente entre los comerciantes e industriales del mismo
ramo de industria o comercio. De medio de distincion del producto se
convierte en una denominacion usual de todos los tipos de aquel
producto.>®
Como se puede apreciar, la diferencia fundamental entre ambos tipos es el momento
en que se produce la genericidad: mientras que en el primer caso la misma se da

desde un inicio, en el segundo caso la marca se ha convertido en genérica entre los

consumidores.

Una de las circunstancias en las cuales se suele dar la conversion de la marca es
cuando la misma designa a un producto que acaba de ingresar al mercado. Al ser el
anico que viene siendo comercializado, al no conocer los consumidores otra manera
de nombrarlo y también por un tema de economia en el lenguaje, el signo se
encuentra especialmente propenso a convertirse en el nombre del producto (esto es,
por ejemplo, lo que ocurrié con marcas como Frigidier). Al respecto, Patricia Gamboa

sefala:

"Esta vulgarizacion se produce por lo general cuando el consumidor
utiliza la marca como sinénimo del nombre del producto, lo cual sucede
con mayor facilidad en el caso de productos nuevos a los que no se les
ha dado un nombre sino que sélo se les coloca una marca. En estos
casos es frecuente que el consumidor utilice la marca como si fuera el
nombre del producto.™’

Una situacién adicional en la cual resulta cuestionable el riesgo de una marca de

caer en la genericidad es el caso de las marcas notorias. Un sector de la doctrina ha

% RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., p. 329.
5" GAMBOA VILELA, Patricia El examen de registrabilidad de marcas y lemas comerciales en el Per(. Tesis para optar por el
titulo de abogado. Lima: Pontificia Universidad Catdlica del Per(, Facultad de Derecho. 1998. p. 102.
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considerado que dichas marcas, al encontrarse mas expuestas en el mercado,
pueden ser facilmente apropiadas por los consumidores en un sentido genérico o
usual. Sin embargo, si tenemos en consideracion que las marcas notorias cuentan
con un nivel de distintividad fuerte y recuerdan al consumidor una serie de ideas en
cuanto al producto o servicio al que acompafan, resulta dificil pensar que un uso
inadecuado podria vaciarla por completo de dichos contenidos. Monteagudo

describe el riesgo al que pueden estar expuestas esta clase de marcas:

"En efecto, se afirma que las marcas de alto renombre generan (...) un
recuerdo indeleble en la mente de los consumidores que puede resultar
perturbado por la aparicion en el trafico de un signo idéntico o
sustancialmente similar. La coexistencia de ambos signos en el
mercado afectara a la posicion exclusiva del signo prioritario y debilitara
su fuerza distintiva y publicitaria. Este supuesto no determina el riesgo
de conversion de la marca en denominacion geneérica a consecuencia
de su uso por terceros, porque exigiria el empleo de la marca para
productos idénticos. La proteccion se construye, por el contrario, a partir
de la repercusion que el empleo del signo en productos o servicios
distintos puede tener sobre el valor atractivo y la posicién exclusiva del
signo en el trafico.®

En conclusion, si bien es cierto una marca notoria puede ver afectada su distintividad
elevada por su uso en productos o servicios distintos a los que suele distinguir,
rompiéndose la unicidad que la caracteriza, dicha afectacion no cuestiona su

capacidad distintiva sino que asocia la misma, sin saberlo el consumidor, a otros

origenes empresariales.

Entre algunas de las medidas que puede adoptar el titular para evitar esta

vulgarizacién de su signo, Cornejo Guerrero® recomienda las siguientes: en la

* MONTEAGUDO, Montiano. La proteccién de la marca renombrada. Madrid: Civitas. 1995. p. 150.
% CORNEJO GUERRERO, Carlos. Derecho de Marcas. Op. cit., p. 70.
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publicidad, en el etiquetado y en la presentacion del producto debe evitarse usar la
marca como si fuera su denominacion; en las etiquetas de los productos, debe
resaltarse la marca por encima del resto de los elementos; identificar a la marca
mediante los simbolos R. o0 M.R.; se puede mencionar en la etiqueta a los titulares
de la marca; en caso ya se encuentre en peligro de perderse, se pueden publicar

avisos en distintos medios de comunicacion.

En este punto resulta importante analizar como se aplica la vulgarizacion en el
ordenamiento peruano. En nuestro caso, el fendmeno se encuentra expresamente

regulado en el articulo 169 de la Decision 486 que estipula:

“Articulo 169.- La oficina nacional competente, decretara de oficio o0 a
solicitud de cualquier persona, la cancelacion del registro de una marca
o la limitacion de su alcance cuando su titular hubiese provocado o
tolerado que ella se convierta en un signo comun o genérico para
identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada (...)"
De la lectura de dicho articulo se desprenden dos ideas. En primer lugar, que el
cambio se produce con posterioridad al registro puesto que, teniendo en
consideracion que nuestro sistema es constitutivo o atributivo de derechos, sélo se
analizara la distintividad del signo luego de que la misma haya sido reconocida

mediante un certificado. En segundo lugar, que es necesaria la actuacion o la

permision por parte del titular de la marca vulgarizada.

En cuanto al tipo de vulgarizacién de la marca, Fernandez Novoa® describe que

puede ser de dos clases: el sistema objetivo y el sistema subjetivo. En el primer

® FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Op. cit., p. 660.
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caso, la vulgarizacion depende de la conducta de los consumidores. En el segundo,
se requiere que se den conjuntamente la conversion del signo y que la misma sea
resultado de la actividad o permision del titular, por ello se le conoce también como
sistema mixto. Dado que en el caso peruano se exige la actuacion o tolerancia del

titular, nos encontrariamos en el sistema subjetivo o mixto.

Esto no ocurre, en cambio, en el sistema norteamericano en el cual resulta relevante
la percepcion del publico consumidor sobre la marca que se encuentra en el
mercado de manera independiente a la existencia de un registro. Sobre el particular

Shoshana Stern, citando al juez Hand, sefnala:

“La declaracion del juez Hand es la clasica y frecuentemente citada
definicion de vulgarizacion: cuando un término que solia ser de fantasia
es asociado en la mente del publico con un bien especifico en vez de
una marca en especial, el término entra en el dominio publico y pierde
su estatus de marca.

Precisando aun mas esta definicion, la autora sostiene:

"Esto puede resultar duro para un propietario que hizo todo lo que pudo
para proteger la marca, pero la genericidad es un asunto de hecho y no
de mérito. Mas aun, si un vago elemento sobre el mérito es introducido
en el debate, podria terminar siendo mas duro para todos los
propietarios de marcas que el estandar tradicional.

Este ultimo punto hace referencia a lo que se debe considerar como una actuacion
adecuada por parte del titular. Sin embargo, en un sistema declarativo de derechos,

seguira prevaleciendo la percepcion en el mercado por encima de los esfuerzos del

®* STERN, Shoshana. “Is Genericide a Matter of Facto or Merit?". En: Intellectual Property & Technology Forum at Boston
G(iollege Law School. Intell. Prop. & Tech. F. 32502. 2008.
Ibid.
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propietario de la marca. Con respecto a los criterios seguidos por los jueces

norteamericanos, HALPERN, NARD y PORT comentan:

“Los propietarios de marcas en Estados Unidos deben tener el cuidado
de evitar la genericidad de sus marcas porque las cortes no estan
preocupadas por las intenciones del propietario de la marca; estan
preocupadas por el efecto en el mercado y en la mente de los
consumidores.

Esto ultimo reafirma la importancia que la jurisprudencia norteamericana otorga a la

percepcion por parte del consumidor, incluso por encima de las medidas que pueda

adoptar el empresario.

Antes de dar por concluido este punto cabe realizar algunas observaciones sobre el
proceso de conversion de la marca. Debido a que la distintividad es una asociacion
que se produce en el mercado, en muchas ocasiones no sera posible identificar si la
misma se sigue produciendo o si por el contrario ha desaparecido. Para ello se
debera evaluar si un porcentaje mayoritario de los participes asocian aun el signo
con un titular determinado. Es asi que en el transcurso de la vulgarizaciéon de un
signo el mismo puede cumplir dos funciones dependiendo del sector del mercado
que se observe: como marca o como una forma de designar al producto o servicio.
Para Fernandez Novoa®®, se trata de “(...) supuestos en los que el proceso de
vulgarizacion de una marca ya se ha iniciado, pero no se ha consumado

definitivamente.”

3 HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. Fundamentals of United States Intellectual Property Law:
Copyright, Patent, Trademark. Op. cit., p. 336.

% FERNANDEZ NOVOA, Carlos. "Denominaciones con doble significado: genérico y marcario.” En: EDERSA. Estudios de
derecho mercantil en homenaje al profesor Antonio Polo. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1981, p. 185.
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Dicha diferencia entre las concepciones se debe, entre otros factores, a los distintos
grupos que integran un mismo mercado: los fabricantes, los revendedores, los
consumidores finales. El problema radica en dicha diferenciacion: si se procede a
cancelar la marca, se privaria al titular de la misma de seguirla empleando en aquel
sector que todavia la identifica como tal; pero si se mantiene el registro, se impediria
que otros empresarios la empleen en aquel otro sector que la percibe como una

designacion usual.

6. Significado secundario

La teoria del significado secundario o “secondary meaning” nacié en Gran Bretafa
con el caso "Camel Hair Belting” pero fue desarrollada en Estados Unidos, que es de
donde llega hasta nosotros. Es por ello que resulta pertinente comenzar esta
reflexion realizando algunas precisiones adicionales sobre el sistema

norteamericano.

En primer lugar, tenemos que el Acta de Lanham de 1946 es la norma que regula el
sistema marcario en el pais del norte. La definicion de marca se encuentra recogida

en el Titulo | (Registro Principal), Subtitulo X (Construcciones y Definiciones):

"§ 45 (15 U.S.C. § 1127)

(...) El término "marca” incluye cualquier palabra, nombre, simbolo, o
dispositivo, o cualquier combinacion de los mismos-

(1) usado por una persona, 0

(2)  sobre el cual una persona tiene la intencion de buena fe de usarlo
en el comercio y que solicita el registro en el registro principal definido
en este capitulo,
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para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo productos unicos, de
aguellos manufacturados o vendidos por otros y para indicar el origen
de los bienes, aun cuando dicho origen sea de nombre desconocido

(...).”
Como podemos apreciar, esta definicion recoge lo ya sefialado lineas arriba sobre
las funciones de identificacion y diferenciacion que debe cumplir un signo para
considerarse que posee distintividad. Asimismo, tenemos que la norma exige que el
signo sea "usado” 0 se tenga la “intencidén (...) de usarlo”. Sin embargo, dicha
intencion de uso debera ser consolidada después por un uso efectivo. Sobre el

particular, Fletcher y Kera nos dicen lo siguiente:

“Salvo unas pocas y contadas excepciones, un registro se convierte en
una evidencia indubitable del derecho del registrante para usar la marca
luego de cinco aflos de uso consecutivo luego del registro, si la
declar&cién o la juramentacion apropiada ha sido presentada ante la
PTO.”

Por otro lado, la norma hace mencion a un Registro Principal en oposicion al

Registro Suplementario. Sobre el primero de ellos, la norma estipula en el Titulo |

que:

"8 1 (15 U.S.C. § 1051) Solicitud de registro; verificacion

(...) La solicitud debe incluir la especificacion del domicilio del solicitante
y de su ciudadania, la fecha en la que el solicitante uso por primera vez
la marca, la fecha en la que el solicitante uso por primera vez la marca
en el comercio, los bienes en conexion con los cuales la marca ha sido
usada, y un dibujo de la marca (...)"

Una persona que tiene una intencion de buena fe, bajo circunstancias
gue demuestren la buena fe de dicha persona, de usar una marca en el
comercio puede pedir el registro de dicha marca en el registro principal

® FLETCHER, Anthony L.; KERA, David J. "Annual Review — A. United States: The Fifty — First Year of Administration of the
Lanham Trademark Act of 1946". En: The Trademark Reporter — Official Journal of the International Trademark Association.
Nueva York, Vol. 89, No 1, Enero-Febrero 1999, p. 80.
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agui establecido pagando la tarifa prescrita y llenando en la Oficina de
Marcas y Patentes la solicitud y una declaracién verificada, de la
manera como esta prescrita por el Director (...)"

Sobre el Registro Suplementario, el Titulo Il regula:

"8 23 (15 U.S.C. § 1091) Llenado y registro para uso extranjero

(...) Todas las marcas capaces de distinguir los bienes o servicios del

solicitante y que no son registrables dentro del registro principal aqui

proveido, excepto aquellas declaradas irregistrables bajo las

subsecciones (a), (b), (c), (d), y (e)(3) de la seccion 1052 de este titulo,

que estan siendo legalmente usadas en el comercio por su propietario, o

en conexion con cualquier bien o servicio pueden ser registradas en el

registro suplementario previo pago de la tasa prescrita y cumpliendo las

provisiones de las subsecciones (a) y (e) de la seccion 1051 de este

titulo en tanto les sean aplicables (...)"
En consecuencia, tanto en el Registro Primario como en el Registro Suplementario
se exige el uso o la intencion de uso de la marca. En el caso del Registro
Suplementario, en particular, se exige el uso de la misma (no basta con la intencién),
a pesar de que no sea capaz de cumplir con la funcion distintiva. Esto puede ocurrir,
por ejemplo, cuando la marca es descriptiva de un producto o servicio lo cual puede
ser subsanado con el tiempo. Esto es lo que sucede cuando el signo adquiere un

significado secundario. Siguiendo con la normativa norteamericana, la figura del

significado secundario se encuentra regulada en el Titulo I:

"§ 2 (15 U.S.C. 8 1052) Marcas registrables en el registro principal;
registro concurrente

Ninguna marca mediante la cual los bienes de un solicitante puedan ser
distinguidos de los bienes de otros debe ser rechazada para su registro
en el registro principal por motivo de su naturaleza a menos que —

(a) Consista en o se comprometa con asuntos inmorales, engafiosos o
escandalosos (...)
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(b) Consista en o se comprometa con la bandera, el escudo de armas u
otra insignia de Estados Unidos (...)

(c) Consista en o se comprometa con el nombre, la imagen o la firma
gue identifican a una persona en particular que se encuentra viva
salvo mediante su consentimiento por escrito (...)

(d) Consista en 0 se comprometa con una marca gue se asemeja a otra
marca registrada en la Oficina de Marcas y Patentes (...)

(e) Consista en una marca que, (1) al ser usada sobre o en conexién
con los bienes del solicitante sea descriptiva 0 engafiosamente
descriptiva de aquellos, (2) al ser usada sobre o en conexién con los
bienes del solicitante sea geograficamente descriptiva de aquellas,
salvo que lo sean como indicaciones de un origen regional el cual
puede ser registrado bajo la seccion 1054 de este titulo, (3) al ser
usada sobre o en conexidbn con los bienes del solicitante sea
geograficamente descriptiva de manera engafosa, (4) es
basicamente su apellido, o (5) comprenda cualquier asunto que,
como un todo, sea funcional.

() Excepto las expresas exclusiones de las subsecciones (a), (b), (c),
(d), (e)(3), y (e)(5) de esta seccion, nada de aqui debe evitar el
registro de una marca usada por el solicitante que se haya
convertido en distintiva de los bienes del solicitante en el comercio.
El Director puede aceptar como evidencia prima facie de que la
marca se ha convertido en distintiva, como uso sobre 0 en conexion
con los bienes del solicitante en el comercio, la prueba de un
substancialmente exclusivo y continuo uso de aquellos como una
marca por el solicitante en el comercio durante los cinco afos
previos a la fecha en que la distintividad ha sido invocada (...)."”

Es asi que el ultimo parrafo del articulo en cuestion prevé que el signo pueda
adquirir distintividad durante su uso. Un parrafo similar fue incorporado en su

momento en el articulo 135 de la Decision 486, el cual no se encontraba

expresamente previsto en la norma comunitaria que derogo:

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

(...)

b) carezcan de distintividad (...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
la procedencia geografica, la época de produccién u otros datos,
caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
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f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre
geneérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en el
lenguaje corriente o en la usanza del pais;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica (...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra
ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo
hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por
efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica.”
La principal diferencia entre ambas normas, a pesar que de la redaccion de la ley
norteamericana no se desprende con facilidad, es que la regulacibn comunitaria si
admite el significado secundario en los casos de las denominaciones geneéricas pero

el sistema norteamericano, en cambio, s6lo alcanza a admitir a las denominaciones

descriptivas.

El impedimento sefialado ha sido enunciado por McCarthy en los siguientes

términos:

“"El nombre de un producto o de un servicio por si mismo — lo que
constituye — es la misma antitesis de una marca. En pocas palabras, el
nombre genérico de un producto nunca puede funcionar como una
marca para indicar un origen. Los términos ‘genérico” y ‘marca’ son
mutuamente excluyentes. Como hemos sefialado previamente, la
funcidn de la marca es identificar y distinguir los bienes o servicios de un
vendedor de aquellos vendidos por otros. %

La permision de la normativa comunitaria ha sido duramente criticada por la doctrina

nacional la cual ha considerado que se estaria desnaturalizando la figura. Carlos

® MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Op. cit., pp. § 12:01, 12-3 - 12-4.
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Bazan®’, por ejemplo, cuestiona la razén de ser de esta inclusién y se pregunta por
qué se dejaron fuera, en cambio, a las formas usuales del producto cuando las
denominaciones genéricas crean, a su entender, un monopolio para el producto o

servicio al que el signo acompana.

Asimismo, Pazos Hayashida®® considera que, de una revisién de la normativa
nacional, se puede afirmar que el "secondary meaning” no tiene proteccién en
nuestro actual sistema pero que cabe la posibilidad de que se pueda adaptar y que
por tanto sea aplicable. Sobre el andlisis de dicho autor es importante destacar,

adicionalmente, su reflexion acerca del término “secundario™:

"Para poder hablar de secondary meaning debe existir una primera
forma de apreciar el signo en cuestion, esto es, un significado primario
(...) En un segundo momento, el consumidor entendera que dicha
palabra es utilizada como una marca (...) Asi, surge una nueva forma en
que el consumidor conceptualiza la denominacién que viene a
acompanfar al significado primario ya existente. Cabe aclarar, entonces,
gue el caracter primario o secundario del significado correspondiente al
signo esté referido exclusivamente a su aparicién en el tiempo.

En consecuencia, no se debera considerar al significado secundario como de menor
importancia o relevancia en cuanto al signo sino simplemente como de posterior
aparicion en el tiempo, siendo capaz de cumplir una funcibn econémica en el

mercado.

" BAZAN PUELLES, Carlos. "La Decisién No 486: Alcances y regulacién de la marca en la Comunidad Andina”. En: Derecho &
sociedad. Lima, Afo XIl, No 17, 2001, pp. 197-198.

8 PAZOS HAYASHIDA, Javier. “Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoria de la Distintividad Adquirida”. En: Gaceta
Juridica. Lima, Tomo 48, 1997, p. 39.

% Ibid., pp. 35-36.
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Finalmente, cabe sefialar que coincidimos con afirmacién de Palladino™ cuando
seflala que es fundamental, tanto para la definicion de marca como para la de
“secondary meaning”, entender que la marca no necesita identificar al fabricante del
producto por su nombre, siendo suficiente la asociacion que realizan los

consumidores.

" PALLADINO, Vincent N. "Secondary Meaning Surveys in Light of Lund”. En: The Trademark Reporter — Official Journal of the
International Trademark Association. Nueva York, Vol. 91, No 3, Mayo-Junio 2001, p. 584.
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CAPITULO Il

ANALISIS LEGISLATIVO

La normativa extranjera establece ciertos parametros para la aplicacién de las
prohibiciones absolutas de registro que hemos tratado en el capitulo anterior. A
continuacién se pasara a realizar una revision del marco juridico de esta materia

aplicable al Peru.

1. CONVENIO DE PARIS

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial fue aprobado el
20 de marzo de 1883, revisado por ultima vez en Estocolmo en 1967 y entrd en vigor
en el Perd el 11 de abril de 1995. En la actualidad cuenta con 173 partes
contratantes. El convenio estd compuesto ademas por 30 arts. los cuales, a criterio
de Bodenhausen™, se pueden clasificar en cuatro grupos:

- Disposiciones de derecho internacional publico: regulan los derechos vy

obligaciones de los Estados miembros, establecen los érganos de la Union,

" BODENHAUSEN, G.H.C. Guia para la aplicacién del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.
Ginebra: BIRPI. 1969. pp. 10-14.
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comprenden disposiciones de caracter administrativo (art. 12 y siguientes, con
excepcion del art. 25).

- Disposiciones que exigen o permiten a los Estados miembros legislar (arts. 5bis
2), 6bis 2), 6septies 3), 10bis 1), 10ter, 11 y 25, entre otros).

- Legislacion sustantiva en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes
privadas, pero unicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los
Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes (art. 2 sobre trato
nacional, arts. 9.3), 9.6) y 10.1))

- Normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las
partes privadas cuyo contenido puede regir directamente la situacion en cuestion
(art. 1 sobre la definicion de propiedad industrial, art. 4 sobre el derecho de

prioridad, art. 4bis sobre la independencia de las patentes, entre otros).

Es importante sefalar que los arts. 1 al 12 y el art. 19 del presente convenio son
aplicables no sélo a las partes contratantes sino también a los estados miembros de
la Organizacion Mundial de Comercio, esto en virtud del apartado 1 del art. 2 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio. A continuacion, revisaremos algunos de los articulos mas

importantes del mencionado convenio.

Mediante el art. 1 se constituye la Unién de Paris la cual es una entidad juridica de
derecho internacional conformada por los Estados contratantes. La misma cuenta, a
Su vez, con tres 6rganos para su funcionamiento: la Asamblea, el Comité Ejecutivo y

la Oficina Internacional.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




‘ENE&PJ

PONTIFICIA

TESIS PUCP ) g:_:_\éel_r:gmn

DEL PERU

El art. 2 contempla el principio del “trato nacional”. En virtud del mismo, cada pais
miembro de la Unidn debe aplicar a los extranjeros la misma normativa que a sus
nacionales, no siendo posible realizar discriminacion alguna. En consecuencia, el
pais en cuestion no podra exigir reciprocidad de trato. De acuerdo a Bertone y
Cabanellas’?, esto implica que el titular de un derecho de propiedad industrial que
provenga de un pais en el cual dicho derecho se encuentra restringido no podra ser
tratado de manera limitada por parte del resto de estados, encontrandose los
mismos en la obligacion de aplicar su propia legislacion, a pesar de que la misma le

resulte mas favorable.

El art. 4 regula el derecho de prioridad. A través de este derecho, el solicitante de
uno de los paises miembros puede invocar la fecha de una solicitud anterior,
considerandose que la segunda solicitud ha sido presentada el mismo dia que la
primera. Para poder invocar este derecho, el solicitante tiene un plazo de 12 meses
en el caso de patentes de invencién y modelos de utilidad y de 6 meses para los

disefios industriales y para las marcas.

Este derecho presenta una serie de ventajas. Siguiendo lo sefialado por Rubio’®,
gracias al derecho de prioridad no hace falta que se presenten todas las solicitudes
en los distintos paises simultdneamente, lo cual le permite al solicitante tener mas
tiempo para recabar la documentacién necesaria y asi cumplir con los requisitos que

le exige la norma. Adicionalmente, el derecho de prioridad se mantiene aun cuando

2 BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.
Op. cit., p. 146.

® RUBIO, Ernesto. “Proteccién Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC)". Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos
de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, p 1996. pp. 335-336.
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la primera solicitud haya dejado de existir. Finalmente, ningun acto cumplido durante

el plazo de la prioridad afectara los derechos que son objeto de la segunda solicitud.

El art. 6 y sus siguientes revisiones contienen disposiciones que ameritan ser
evaluadas. En primer lugar, el mismo art. 6 contiene el principio de la independencia
de los registros. De acuerdo a esta norma, el registro realizado en un pais de la
Union no se vera afectado por lo que le pudiese suceder al registro otorgado en su
pais de origen y en virtud al cual se realiz6 aquel, asi como por lo que le pudiese

acontecer a los registros realizados en otros estados miembros.

Por otro lado, el art. 6quinquies contiene la clausula “tal cual es” o “telle quelle”. En
funcién a ella, toda marca que haya sido regularmente registrada en su pais de
origen debera ser admitida en los demas estados contratantes, salvo que incurra en
alguna de las tres prohibiciones establecidas en el apartado siguiente. De acuerdo a
Ferndndez Novoa, hay dos maneras de solicitar en otro pais una marca ya

registrada:

“"Antes al contrario, a la hora de solicitar en otro pais de la Unién una
marca paralela a la registrada en el pais de origen, un ciudadano
unionista puede elegir bien la via de la solicitud directa de la marca o
bien la via de solicitar el registro de la marca tal y como la misma esta
registrada en el pais de origen.” ™

La diferencia entre ambas alternativas, continla el autor, radica en que en la
solicitud directa esta se rige exclusivamente por las normas nacionales del pais

donde se solicita mientras que con la proteccion telle quelle el signo sélo podra ser

™ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Op. cit., pp. 712-713.
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denegado si incurre en alguna de las causales previstas en el propio convenio”, las

cuales se enuncian a continuacion:

“Articulo 694'"1'® B,

Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo
no podran ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los
casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros
en el pais donde la proteccidn se reclama;

2. cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, el lugar de origen de los productos o la época de produccién, o
gue hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las
costumbres leales y constantes del comercio del pais donde la
proteccion se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular,
cuando sean capaces de engafar al publico. Se entiende que una
marca no podra ser considerada contraria al orden publico por el solo
hecho de que no esté conforme con cualquier disposicion de la
legislacion sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicion
misma se refiera al orden PUinco. En todo caso queda reservada la
aplicacién del Articulo 10bis’®.”

Como podemos apreciar, el numeral 1 hace referencia a los signos que ya se
encuentran protegidos en el pais donde se pretende el registro y con las cuales el
nuevo signo pudiese incurrir en confusion, asociacion, aprovechamiento indebido de

la reputacion ajena o diluciébn. También comprenderia otros derechos de la

propiedad industrial (por ejemplo, el derecho de autor).

El numeral 2 hace mencién a cuatro casos de ausencia de distintividad del signo:
1. Cuando estén desprovistos de todo caracter distintivo.

2. Cuando el signo designe la especie.

5 bid., p. 713.
"® El mencionado articulo hace referencia a las normas relativas a la competencia desleal.
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3. Cuando el signo designe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de
origen de los productos o la época de produccion.
4. Cuando hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres

leales y constantes del comercio del pais donde la proteccion se reclama.

Sobre los signos que han llegado a ser usuales, Di Guglielmo afirma lo siguiente:

“(...) siempre he sostenido que una denominacion deja de ser distintiva
no soélo cuando es la genérica del producto que distingue, sino cuando,
a pesar de los cambios que se le introducen, evoca esa designacion,
alguno de sus componentes o cualquier caracteristica del producto o las
trasformaciones fisicas o quimicas que éstos hayan sufrido en virtud de
determinado procedimiento de fabricacion. Es lo que ahora establece la
Convencién (art. 6 quinquies, B, 3). Sélo cuando la imaginacion o la
fantasia no estan ausentes la marca es valida. "’
Entendemos que para el autor una marca se convierte en usual no solo cuando
deviene en genérica, es decir, cuando designa directamente al producto, sino
también cuando lo describe, ya sea refiriéndose a alguno de los elementos que lo
integran o a alguna otra caracteristica del mismo. A pesar de que Di Guglielmo
emplea el término “evoca’, entendemos que quiso hacer referencia a una

descripcion del producto y no a una evocacion o sugerencia pues en ambos casos si

habria distintividad: tanto al evocar como al sugerir se hace uso de la imaginacion.

Sobre estos mismos signos, Bodenhausen considera:

“Se puede rehusar o invalidar también el registro si la marca de fabrica o
de comercio de que se trate esta constituida por un nombre genérico, o
sea una designacion corriente de los productos de que se trate en el

" DI GUGLIELMO, Pascual. “La Convencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial.” En: Revista del Derecho
Comercial y de las Obligaciones. Buenos Aires, 1972, Afio 5, N° 25 a 30, p. 764.
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pais en el que se reclama la proteccion. Eso ha de ser determinado de
conformidad con los criterios de buena fe y las practicas establecidas en
el comercio de ese pais.””®
En consecuencia, una vez presentado el signo para su correspondiente registro en
el segundo pais, se deberd analizar nuevamente si el mismo cuenta con la

distintividad necesaria, pudiendo incurrir en alguna de las causales sefialadas

dependiendo de como es interpretado el signo en dicho pais.

En cuanto a nuestra apreciacion sobre el numeral 2, consideramos que la frase
“para designar la especie” hace referencia a la prohibiciébn de registrar signos
genéricos dado que, como vimos en su momento (capitulo I, 3.2.2.2.), los mismos
nombran la especie o el género al que pertenecen los productos o servicios que les
son asignados, de ahi el recurrente ejemplo de la practica administrativa nacional
(que cita a Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila) segun la cual se considera tan
irregistrable la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra "mueble” para

distinguir “sillas""°.

El numeral 3 contempla los casos en que el signo solicitado sea contrario a la moral,
el orden publico, o pudiese provocar engafo entre las personas. Esta disposicion
implicaria una ventaja de los nacionales frente a los extranjeros. Siguiendo lo
seflalado por Bertone y Cabanellas, “(...) la ventaja de los titulares de marcas
registradas en el exterior es que podran registrarlas “tal cual’, en tanto no infrinjan

disposiciones que no sean de orden publico, mientras que los depositantes

® BODENHAUSEN, G.H.C. Guia para la aplicacién del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial. Op.
cit., p. 127.
" Resolucion N° 1075-2001-TPI-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2001, recaida en el Expediente N° 121824-2000.
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nacionales deberan cumplir tanto con las disposiciones de orden publico como con

las que no lo son."®°

Finalmente, concluyendo con la revision de esta norma y del Convenio de Paris,
cabe sefalarse que la clausula “tal cual es” implica una excepcion al mencionado
principio de independencia de los registros pues impone a los estados la obligacion
de registrar un signo anteriormente registrado, salvo que incurra en alguna de las
prohibiciones ya vistas. Adicionalmente, Rubio considera que la exigencia tiene un

caracter formal lo cual explica de la siguiente manera:

"Debe sefialarse que esta regla solo se aplica al aspecto formal del
signo que constituye la marca. Este articulo no afecta a las cuestiones
relativas a la naturaleza o funcion de las marcas. Asi, los paises
miembros no estan obligados a registrar ni a dar proteccion a un objeto
que no quepa dentro del concepto de marca conforme a la ley del pais
respectivo.

En conclusion, un signo que de acuerdo a la normativa nacional no pueda acceder a
registro por condiciones inherentes al mismo o en relacién con otros derechos de

propiedad industrial podr& ser validamente denegado.

2. CONVENCION DE WASHINGTON

% BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.
Op. cit., p. 158.

8 RUBIO, Ernesto. “Proteccién Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC)". Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos
de la propiedad industrial en el siglo XXI. Op. cit., p. 344.
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La Convencion General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial fue
firmada en Washington por el Per(i® el 20 de febrero de 1929 y entré en vigencia
para nuestro pais en 1937. Ello con la finalidad de hacer compatibles los distintos
sistemas juridicos en materia de proteccion marcaria y comercial asi como la
represion de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen

geografico que rigen en varias de las republicas americanas.

Entre los articulos mas importantes en materia de proteccibn marcaria debemos
mencionar los siguientes: el art. 1 sobre el principio de igualdad de nacionales y
extranjeros ante la proteccion marcaria y comercial, el art. 3 sobre los requisitos y las
prohibiciones de registro, el art. 7 sobre la accion de oposicién, el art. 8 sobre la

accion de nulidad y el art. 9 sobre la accion de cancelacion.

Comenzando por las acciones reguladas en la convencion, el art. 7 contempla los
requisitos para iniciar una accion de oposicion que, a criterio de Carmen Arana, son

los siguientes:

“Primer requisito: Que la marca esté registrada en uno de los paises
miembros;

Segundo requisito: Que haya confusion o riesgo de confusién entre la
marca registrada y la solicitada;

Tercer requisito: Probar que la persona que pretende registrar la marca
tenia conocimiento de la existencia de la marca registrada; y

Cuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada y que ésta
contintia uséandose.

8 Junto con el Per se encontraron los gobiernos de Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Republica Dominicana, Chile,
Panama4, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de
América

8 ARANA COURREJOLLES, Carmen. “Marco Juridico de la Propiedad Industrial en el Per”. EN: Anuario Andino de Derechos
Intelectuales. Palestra Editores. Lima, 2004, Afio |, N° 1, p. 66.
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En cuanto al segundo y tercer requisito, continuando con la autora en mencion, si la
marca es de fantasia y el tercero es un comerciante habitual en el sector, se
considera que ha conocido la marca. Cuando la marca no es de fantasia o no es
idéntica, se puede probar que el solicitante tenia conocimiento de su existencia a
través de su relacion comercial, por ejemplo, cuando el solicitante era un distribuidor
del titular de la marca. Esto debido a que resulta dificil aceptar que dos personas en
dos lugares remotos pudiesen imaginar un mismo signo con caracteristicas de
fantasia que no tuviesen un correlato en la realidad, mas aun en el caso de las

denominaciones acompafadas por una figura peculiar.

Continuando con nuestro analisis, podemos apreciar que el art. 8 regula la accion
de nulidad de la marca, a pesar de mencionar simultaneamente la posibilidad de
“cancelacion o anulacion del registro”. En este caso, son dos los requisitos que
exige la norma para que proceda la nulidad del registro: que el accionante gozara
de proteccion legal en alguno de los paises miembros de la Convencion con
anterioridad al registro que trata de anular y que se logre acreditar que el titular de
la marca infractora tenia conocimiento del registro o del uso de la marca del
accionante o que el titular de esta ultima haya comercializado en el pais donde se
esta solicitando la nulidad. La dltima parte de este articulo responde al principio de
buena fe dado que el titular de la marca infractora estaria empleando los
conocimientos que ha adquirido en el mercado (posiblemente en una relacion
comercial mantenida previamente con el accionante) para obtener una ventaja de
manera desleal, aprovechandose del trabajo y de la inversion realizadas por un

tercero.
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Seguidamente tenemos el art. 9 que regula la accion de cancelacion de la marca.
En este caso, se exige que el accionante, previamente a la presentacion de esta
medida, haya solicitado y se le haya denegado el registro de su signo por existir otra
marca ya registrada en el pais en donde se encuentra®, siempre y cuando logre
probar que el titular de la marca infractora la ha abandonado. La Convencion
concede a los paises la posibilidad de regular los plazos de abandono en cuyo
defecto operan los limites de uno y dos afios (mas un dia, en ambos casos)
dependiendo de si la marca se us6 o nunca fue usada, respectivamente. En el caso
peruano, la Decision 486 contempla en su art. 165 un plazo de tres afios

consecutivos de no uso precedentes a la fecha en que se inicie la accion.

Finalmente, el art. 3 regula los casos en los cuales un signo podra ser denegado o,
habiendo sido ya otorgado, procedera la anulacion de su registro (nuevamente se
hace mencion, de manera imprecisa, a la cancelacién del mismo). Es asi que el

articulo en mencién establece lo siguiente:

“Articulo 3°.- Toda marca debidamente registrada o legalmente
protegida en uno de los Estados Contratantes, sera admitida a registro o
depdsito y protegida legalmente en los deméas Estados Contratantes,
previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley
nacional de dichos Estados.

Podra denegarse o cancelarse el registro de depdsito de marcas:
1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente
adquiridos por otra persona en el pais donde se solicita el registro o

depasito.

2.- Que estén desprovistas de todo caracter distintivo o consistan
exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el

8 Ver: Resolucién N° 607-2010/TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2010 sobre la nulidad de la marca de producto TOUS
y figura tridimensional. En este caso, uno de los argumentos de la Sala para no conceder la nulidad del registro (aunque
finalmente declar6 fundada la pretension) fue la inexistencia de un pronunciamiento definitivo por el cual se le haya denegado a
la empresa accionante el registro de la marca TOUS y/o DISENO ESTILIZADO DE OSITO el cual, a criterio de la misma,
resultaba un requisito indispensable para la aplicacion del art. 8 de la Convencion. pag. 29. (Expediente 257165-2005).
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comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen de los productos, época de produccion, o que son
o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en
la costumbre comercial del Pais al tiempo en que se solicite el registro o
depdsito, cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda
reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.

Para determinar el cardcter distintivo de una marca, deberan tomarse en
consideracion todas las circunstancias existentes, en especial la
duracion del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en
el Pais en que se solicite el depodsito, registro o proteccion, una
significacién distintiva de la mercancia del solicitante.

3.- Que ofendan a la moral publica o sean contrarias al orden publico.

4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones,
creencias o simbolos nacionales o de asociaciones de interés publico.

5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes tipicos

0 caracteristicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al

de origen de la marca.

6.- Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases,

nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte

esencial o caracteristica del mismo, perteneciente a alguna persona

dedicada a la fabricacion, comercio o produccién de articulos o

mercancias de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera

de los demas paises contratantes.”
En primer lugar, se menciona en el numeral 2 a los signos desprovistos de todo
caracter distintivo. En segundo lugar, se enumeran a los signos genéricos los cuales
consisten en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para
designar la clase o especie. Luego se hace mencion a los supuestos de signos
descriptivos (aquellos que designan la clase, especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen de los productos o época de produccion) para al final hacer
referencia a las denominaciones que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales
en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del Pais. Sobre este punto

consideramos que una division de este numeral hubiese resultado méas clara y

hubiese permitido una mejor interpretacion.
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Finalmente, la dltima parte de dicho numeral incluye al signo que ha adquirido un
significado secundario o que ha adquirido de hecho en el Pais en que se solicite el
registro una significacion distintiva de la mercancia del solicitante, tema que ha sido
desarrollado en el primer capitulo del presente trabajo (ver capitulo I,6. sobre

significado secundario).

3. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO - ADPIC

En el marco de la creacion de la Organizacion Mundial de Comercio (en adelante,
OMC) el acuerdo por el que se establece el mismo (Acuerdo sobre la OMC)
contenia, a su vez, otro convenio: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (A-ADPIC). Esto fue
producto de las negociaciones realizadas en la Ronda de Uruguay del Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Sobre las normas contenidas en el A-ADPIC, siguiendo la clasificacion planteada por
Bertone y Cabanellas®®, tenemos que las mismas pueden ser dispuestas en dos
grupos: Normas y principios generales y Normas y principios especificamente

aplicables a las marcas.

Dentro del primer grupo cabe destacar, en primer lugar, el art. 1 inc. 1 segun el cual

los miembros podran prever en su legislacién una proteccibn mas amplia que la

% BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.
Op. cit., pp. 173-177.
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exigida por el mencionado acuerdo. Esto es conocido en la doctrina como una
“proteccion de minimis® o “nivel piso™® lo cual, a criterio de Gomez Segade, '(...)
no obliga a rebajar el nivel de proteccion, si éste habia alcanzado cotas mas
elevadas en un par.”® Por el contrario, el acuerdo establece un nivel minimo de
proteccion por encima del cual los paises estan en libertad de otorgar mayores

derechos.

En segundo lugar, como mencionaramos lineas arriba, el art. 2 inc. 1 obliga a los
miembros a cumplir con los arts. 1 al 12 y con el art. 19 del Convenio de Paris. Por
su parte, Ana Maria Pac6n® comenta que el inc. 2 del art. 2 (conocido también
como el "Principio-Paris-Mas™) establece que las obligaciones asumidas por una
parte en virtud del Convenio de Paris permanecen vigentes y no deben entenderse

derogadas por el A-ADPIC.

En tercer lugar, el acuerdo contiene dos principios importantes: el Principio de
Tratamiento Nacional y el Principio de Trato de la Nacion Mas Favorecida. Con

respecto al primero de ellos, Pacén define de la siguiente manera:

“Conforme al primero, cada Estado miembro concederda a los nacionales
de los demas Estados miembros un trato no menos favorable que el que
otorgue a sus propios nacionales en relacion con la proteccién de la
propiedad intelectual. Este principio coincide con el principio de
tratamiento nacional establecido en las existentes convenciones
internacionales.*

% BOTANA AGRA, Manuel. “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de Propiedad Intelectual”. En:
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Madrid, 1994, Tomo XVI, p. 110.

8 ARANA COURREJOLLES, Carmen. “Marco Juridico de la Propiedad Industrial en el Pert”. EN: Anuario Andino de Derechos
Intelectuales. Op. cit., p. 60.

% GOMEZ SEGADE, José A. "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la proteccion de la Propiedad Industrial e
Intelectual”. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Madrid, 1994, Tomo XVI, p. 62.

zz PACON, Ana Maria. “Implicancias del TRIPS en el Derecho de Marcas™. En: Themis. Lima, 1997, Afio XI, No 36, p. 178.
Ibid., p. 178.
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En cuanto al segundo principio, Rubio sefala:

"Este principio prevé que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que
conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pais (sea 0 no
Miembro) se otorgara inmediatamente y sin condiciones a los
nacionales de todos los demas Miembros con algunas excepciones
especificadas (Articulo 4)."%
En cuarto y ultimo lugar, resulta interesante analizar el art. 6 el cual contiene el tema
del agotamiento del derecho, debido a las discusiones que el mismo ha suscitado.
En efecto, a diferencia de lo que ocurre con los principios arriba sefialados, los
autores del A-ADPIC se han abstenido de regular esta materia. Pero para entender
mejor en qué consiste la presente problemética, cabe recurrir a una breve definicion.
Pacon entiende que el agotamiento del derecho se da en el siguiente caso: (...) con
la fabricacion y primera introduccion en el mercado del producto con marca, el titular
de la marca hace uso de su derecho, quedando la marca “agotada’, de modo que

los productos con marca pueden ser objeto ulteriormente de sucesivos actos de

comercializacion. %

Adicionalmente, tenemos que el agotamiento puede ser nacional o internacional,
dependiendo de si la puesta en comercio se ha realizado o no en territorio nacional.
En ambos casos, a criterio de Gémez Segade®, se presentan desventajas pues, por
un lado, el agotamiento nacional perjudica a los consumidores al prohibir las

importaciones paralelas que ofrecen los productos mas baratos y, por otro lado, el

s RUBIO, Ernesto. “Proteccién Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de Paris para la Protecciéon de la
Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC)". Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos
de la propiedad industrial en el siglo XXI. Op. cit., p. 355.

2 pACON, Ana Maria. “Implicancias del TRIPS en el Derecho de Marcas™. En: Themis. Op. cit., p. 185.

% GOMEZ SEGADE, José A. "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la proteccién de la Propiedad Industrial e
Intelectual”. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Op. cit., p. 56.
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agotamiento internacional no termina de satisfacer al titular de los derechos el cual

desea obtener el maximo beneficio.

Como se puede apreciar, el agotamiento internacional de los derechos resulta mas
beneficioso para los paises en vias de desarrollo pues no solo permite el acceso a
productos mas baratos sino que ademas brinda una mayor oferta de bienes y
servicios. Pero dado que el legislador dejé un vacio en esta materia, dependera de

cada pais la regulacion que se de a la misma.

En el segundo grupo, es decir, el de las Normas y principios especificamente
aplicables a las marcas tenemos, en primer lugar, el art. 15 el cual regula en su

primer inciso los signos susceptibles de constituir una marca de la siguiente manera:

“Articulo 15

Materia objeto de proteccion

1. Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinaciéon de signos que sean capaces de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos
podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en particular
las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los numeros,
los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como
cualquier combinacién de estos signos. Cuando los signos no sean
intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes,
los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los mismos
al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los
Miembros podran exigir como condicién para el registro que los signos
sean perceptibles visualmente.”

El mencionado numeral comienza sefialando como requisito del signo la capacidad
de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. A

continuacion enumera, a titulos ejemplificativo, los tipos de signos que son

registrables (denominativos, figurativos, mixtos). Luego este primer inciso recoge la

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




‘ENE&PJ

PONTIFICIA

TESIS PUCP ) gz_:_\gagmn

DEL PERU

figura del "secondary meaning”. Finalmente, se indica como requisito opcional que
los signos sean perceptibles visualmente, quedando los paises miembros en libertad

de exigir o no dicha condicién.

Un tema adicional que se dej6 a los miembros, a criterio de Botana Agra®, fue el de
los tipos de marca segun quien sea su titular, es decir, el de la marca individual,
colectiva o de certificacion, habiéndose sefalado Unicamente el requisito de la

capacidad distintiva.

En segundo lugar, el inciso 2 del art. 15 autoriza expresamente a los paises
miembros a establecer prohibiciones distintas a las contempladas en el inciso 1
siempre que no se vulnere lo dispuesto en el Convenio de Paris. En realidad, el
inciso 1 se limita a sefialar los requisitos que debe cumplir un signo para su registro
y no los casos en los cuales no procedera el mismo, como en cambio si lo hace el

Convenio de Paris.

En tercer lugar, en relacién con el art. 15, tenemos el art. 17% el cual autoriza a los
miembros a establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una
marca a su titular. El ejemplo que plantea el legislador es el del uso leal de términos
descriptivos. Con esto entendemos el empleo de un signo por un tercero distinto a
su titular, pero no a titulo de marca sino con la finalidad de brindar informacién sobre
su propio producto o servicio. No obstante, consideramos que la presente redaccion

resulta confusa dado que un signo descriptivo no seria susceptible de registro, por lo

% BOTANA AGRA, Manuel. “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de Propiedad Intelectual”. En:
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Op. cit., p. 124.

% Articulo 17.- Excepciones. Los Miembros podran establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca
de fabrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condicién de que en ellas se tengan en cuenta los
intereses legitimos del titular de la marca y de terceros.
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que interpretamos que la norma se refiere en realidad a los signos sugestivos o

evocativos mas no a los meramente descriptivos.

Como ultimo punto a tratar, hay dos temas sobre el Acuerdo ADPIC, visto esta vez
en su integridad, que vale la pena mencionar. El primero de ellos hace referencia a
la aplicabilidad del mismo. Dado que el art. 1 inc. 3 establece que cada miembro
aplicara el acuerdo a los nacionales de los demas paises miembros, pareceria que
el mismo no podria beneficiar a los nacionales del propio pais. En esta linea se
encuentra Iglesias® el cual sostiene que en aquellos casos en los cuales el pais
miembro no haya transpuesto normas del acuerdo que sean claras y autoejecutivas,

los nacionales del pais no podran ampararse en el acuerdo.

De opinién contraria es Fernandez Novoa®’, el cual recurre al apartado 3 del art. 3
de la Ley espafola de Marcas de 2001 para afirmar que los nacionales espafioles
pueden invocar tanto las disposiciones del Convenio de Paris como de cualquier otro

tratado internacional ratificado por Espafa entre los que se ubica el A-ADPIC.

En conclusién, salvo que haya una disposicion expresa como es el caso en la
legislaciéon espafiola, los nacionales de un pais miembro no podran acudir en su pais

al acuerdo.

% IGLESIAS PRADA, Juan Luis. “Disposiciones generales y principios basicos en el “Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC)" En: Themis. Lima, 1998, Afio XII, No 38, p. 271.

°” FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Op. cit., pp. 736-737.
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El segundo y dltimo tema a tratar es el de la aplicacion directa del acuerdo, es decir,
el de si son 0 no necesarias normas nacionales de desarrollo para la puesta en

practica del A-ADPIC. Sobre este tema, Iglesias es de la siguiente opinion:

“(...) no puede efectuarse una afirmacion taxativa sobre la directa
aplicabilidad del Acuerdo, sino que deberd ponderarse, en primer
término, si el Miembro admite la posibilidad de invocacién directa ante
sus 6rganos y Tribunales de disposiciones contenidas en un Tratado
internacional. Y si asi sucede, habrd que examinar, despues,
aisladamente, cada norma del Acuerdo, excluyendo la directa
aplicabilidad de aquellas normas del mismo que sean
indeterminadas.*®

Por consiguiente, de acuerdo con este autor, la aplicabilidad del acuerdo dependera
tanto de las caracteristicas del pais miembro como de la naturaleza de la norma que

se pretende aplicar.

4. ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU - EE.UU.

El Acuerdo de Promocién Comercial Perd — EE.UU. (en adelante, APCPE) fue
promulgado en Estados Unidos el 17 de diciembre del 2007 y entrd en vigencia en el
Pera en enero del 2009. Con motivo de dicho acuerdo, el Congreso del Peru delegd
(en diciembre del 2007) facultades al Poder Ejecutivo para que dictara hormas con
rango de ley para su implementaciéon (disposicion que fue cumplida por el Peru a

fines de junio del 2008).

% |GLESIAS PRADA, Juan Luis. "Disposiciones generales y principios basicos en el “Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC)" En: Themis. Op. cit., p. 270.
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Dentro de este proceso de implementacion se emitid (en agosto del 2008) la
Decision 689 la cual les permite a los paises de la Comunidad Andina de Naciones
realizar cambios en su legislacion interna con respecto a ciertos articulos de la
Decision 486. Esto con la finalidad de concordar la legislacion nacional con las

normas del Capitulo XVI del APCPE sobre Propiedad Industrial.

Asimismo, en junio del 2008 se publicé el Decreto Legislativo 1075 (el cual ya se
encuentra en vigencia) que en su momento derogoé al Decreto Legislativo 823. Dicha
norma se caracteriza por contener mas normas de procedimiento que regulaciones
sustantivas. Un ejemplo de dichas normas procedimentales, a propdsito del tema de

la presente investigacion, es el art. 50 sobre la solicitud de registro de una marca.

En efecto, a diferencia del Decreto Legislativo 823 que en sus arts. 128 y 129 aborda
el tema de la distintividad, el Decreto Legislativo 1075 se limita a enunciar en el
mencionado art. 50 el requisito de la representacion grafica, conforme se puede

apreciar a continuacion:

“Articulo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca debera presentarse ante la

Direccion competente. Podra incluir productos y servicios comprendidos

en una o varias clases de la clasificacion, y debera comprender los

siguientes elementos:

a) petitorio;

b) la reproduccién de la marca, cuando se trate de una marca
denominativa con grafia, forma o color, o de una marca figurativa,
mixta con o sin color; 0 una representacion grafica de la marca
cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no
perceptible por el sentido de la vista (...)"
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Pero volviendo al tema del capitulo XVI del APCPE, una primera precision que
podemos realizar, siguiendo lo sefialado por Carmen Arana®, es que tanto el
contenido como la estructura de dicho capitulo recogen gran parte de la estructura y
el contenido del A-ADPIC (como por ejemplo, en materia de Marcas e Indicaciones

Geograficas).

Continuando con la revision del capitulo XVI tenemos que, en cuanto a las
designaciones comunes o usuales (las cuales han sido tratadas en el capitulo
1,3.2.2.2. a proposito del tema de los signos genéricos) el numeral 3 del art. 16.2 del

APCPE nos dice lo siguiente sobre el "nombre comun’:

“Articulo 16.2: Marcas (...)

3. En vista de las obligaciones establecidas en el Articulo 20 del
Acuerdo de los ADPIC, cada Parte garantizara que las disposiciones
que obliguen al uso del término consuetudinario en el lenguaje comun,
como el nombre comlUn para una mercancia o servicio (‘'nombre
comun”) incluyendo entre otros, requerimientos relativos al tamafio,
ubicacion o estilo de uso de la marca en relacion con el nombre comun,
no menoscabe el uso o efectividad de las marcas utilizadas en relacion
con dicha mercancia o servicio.”

Concordando el presente numeral con lo sefialado en el art. 20 del A-ADPIC'®,
tenemos que la norma no se refiere con "nombre comun™ a lo que en el presente

trabajo entendemos como “designaciones comunes” 0 “términos usuales” sino mas

bien a la forma en que en la practica comercial se viene a emplear a la marca.

% ARANA COURREJOLLES, Carmen. Temas de Propiedad Industrial en el Tratado de Libre Comercio PerG-EEUU. Tesis para
optar por el grado de Magister en Derecho con mencién en Derecho Internacional Econémico. Lima: Pontificia Universidad
Catdlica del Pera. 2008. p. 119.

100 Articulo 20 - Otros requisitos - No se complicara injustificablemente el uso de una marca de fabrica o de comercio en el
curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fabrica o de
comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposicion no impedira la exigencia de que la marca que
identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que
distinga los bienes o servicios especificos en cuestion de esa empresa.
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Finalmente, resulta interesante destacar que, al igual que en el art. 17 del A-ADPIC,
el numeral 5 del art. 16.2 del APCPE nos habla del "uso justo” de términos

descriptivos:

“Articulo 16.2: Marcas (...)
5. Cada Parte podra establecer excepciones limitadas a los derechos
conferidos por una marca, tales como el uso justo de términos
descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el
interés legitimo del titular de la marca y de terceros.”
Toda vez que no encontramos una diferencia sustancial entre los conceptos de “uso
leal” (como lo denomina el A-ADPIC) y “uso justo” (de acuerdo al APCPE) de

términos descriptivos, nos remitimos a lo ya analizado lineas arriba a propésito del

Acuerdo ADPIC.

5. LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Como hasta este punto se habré podido apreciar, tanto el art. 134 como el art.135 de
la Decision 486 son las regulaciones fundamentales de la norma andina para los
propositos de la presente investigacion. Dado que dichos articulos han sido
abordados con anterioridad, en esta parte solo cabria realizar una breve precision
sobre el art. 135 (para efectos del art. 134, nos remitimos al capitulo 1,2 el cual

desarrolla el tema de las Caracteristicas de la Marca).

Si analizamos el inciso b) del art. 135 en relacién al resto de numerales de dicho
articulo, se nos presenta una interrogante y esta gira en torno a la interpretacion que

se le debe dar a la existencia de dicho numeral. En otras palabras, nuestro
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cuestionamiento se centra en la pertinencia o no de dicho numeral. En efecto, si
como bien entiende la doctrina la intencion del legislador en este articulo fue regular
una serie de prohibiciones absolutas de registro (a pesar de que ciertos numerales
parecieran inclinarse mas bien a prohibiciones relativas de registro — a manera de

101

ejemplo, el inciso j)~~ que hace mencion al riesgo de confusion) surge la duda de

cual seria la utilidad de contener una prohibicion tan amplia.

Como se vera en el siguiente capitulo a proposito de la practica administrativa, dicho
numeral ha sido empleado en reiteradas ocasiones por la Direccion de Signos
Distintivos para fundamentar sus resoluciones denegatorias, practica que ha sido
corregida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, la cual ha
procedido a precisar (aunque no en todos los casos) la prohibicion aplicable. Tanto
la efectividad o no de dichas practicas administrativas asi como otros temas del

ejercicio por parte de nuestra autoridad seran tratados a continuacion.

101 “Articulo 135.- No podran registrarse como marcas l0s sighos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad (...)

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacidon de origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusién o de asociacién con la denominacién; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad (...)."
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CAPITULO Il
TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, EN ESTADOS UNIDOS Y EN EL
PERU EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES GENERICAS, DESCRIPTIVAS Y

USUALES

Tanto a nivel nacional como extranjero se han emitido diversos pronunciamientos en
torno a las prohibiciones absolutas de registro que hemos tratado a lo largo del

presente trabajo.

A nivel nacional, contamos con las resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI. A nivel extranjero, resultan de particular importancia las
sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones.

En efecto, de acuerdo al art. 33'%? del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, corresponde a los jueces nacionales que conozcan de un

proceso en el que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el

102 “Articulo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las

normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran solicitar, directamente, la interpretacion del
Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno (...).”
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ordenamiento juridico de la Comunidad Andina solicitar la interpretacion del Tribunal
acerca de dichas normas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia Andino se
encuentra en la obligacion de interpretar las normas que conforman el Ordenamiento
Juridico de la Comunidad Andina para asegurar la aplicacion uniforme de éstas en el

territorio de los Paises Miembros.

Como contraparte de dicha obligaciones, el Tratado de Creacién contempla en su

art. 35 que, una vez emitida la sentencia del Tribunal, el juez nacional que conozca

el proceso debera adoptar en su sentencia la interpretacion prejudicial.

Es por lo expuesto hasta este punto que procederemos a analizar algunos

pronunciamientos del Tribunal Andino sobre el tema de los signos genéricos,

descriptivos y usuales.

1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

1.1. Proceso 23-IP-2008. Marca “"VISOPH1%3

1.1.1. Antecedentes

En el proceso 23-IP-2008 entre Laboratorios Sophia S.A. de C.V. vs. la

Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia, sobre la

18 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-1P-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1623 del 27 de mayo de 2008.
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marca VISOPH, la discusion se da porque la firma Laboratorios Sophia sostiene que
el signo que solicita y la marca registrada VIZO comparten una raiz ("VIS™ o "VIZ")
cuyo uso es generalizado para la conformacion de marcas de productos del sector
oftalmolégico pues evoca el concepto de vision, debiendo recaer el examen

comparativo en el resto de elementos que conforman el signo.

La Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de
la Republica de Colombia niega el registro por considerar que el signo solicitado
carece de fuerza distintiva, existiendo similitudes entre las marcas en los aspectos
grafico, ortografico y fonético. Posteriormente, a solicitud del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, de la Republica de
Colombia, se emite la Interpretacion Prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, que concluye en el numeral quinto:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por
cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o de los servicios que van
a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar
0 no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas
propiedades o caracteristicas de su marca.”

A este resultado llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones

sobre las particulas de uso comun:

"Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen
particulas de uso comun, al realizar el examen comparativo, éstas no
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deben considerarse a efecto de determinar si existe confusion, tal
circunstancia constituye una excepcién a la regla de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una simple visién de los signos que
se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o
componentes. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de
denominaciones conformadas por particulas de uso comudn, la
distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el
signo.

Asimismo, el Tribunal considera que “Los signos sugestivos o evocativos no
determinan una relacién directa o inmediata con una caracteristica o cualidad del
producto o del servicio; para identificar o relacionar al producto amparado por una
marca, el consumidor deberd realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la

marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.”

1.1.2. Comentarios

Esta sentencia del Tribunal sefiala que los signos evocativos son signos débiles
debido a que su titular no puede impedir que terceros hagan referencia a los
productos o servicios que pretenden distinguir empleando marcas que evoquen las
mismas caracteristicas. Esto se encuentra relacionado con las particulas de uso
comun, es decir, aquellas que en la practica se presentan de manera constante
debido a que describen elementos comunes en una determinada clase de productos
0 servicios. En estos casos, el examen comparativo debera recaer en el resto de
particulas que conforman el signo pues dichos elementos comunes carecen de

distintividad.
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Sobre el particular, nos encontramos de acuerdo con el concepto dado por el
Tribunal sobre los signos evocativos, el cual concuerda con lo sefialado en el primer
capitulo sobre los signos evocativos o sugestivos (capitulo I, 3.2.1.3.). Asimismo,
consideramos que el signo "VISOPH" es evocativo pues se requerird de “un proceso
deductivo e imaginativo’, es decir, de "un cierto esfuerzo mental” por parte del

consumidor para identificar al producto con el signo.

1.2. Proceso 26-IP-2008. Marca "AMERICA TELECOM 1%

1.2.1. Antecedentes

El Tribunal de la Comunidad Andina realiza Interpretacion Prejudicial en el proceso
26-1P-2008 entre Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. vs. la Superintendencia
de Industria y Comercio de la Republica de Colombia, sobre la marca "AMERICA

TELECOM®

La discusion se da porque América Movil S.A. de C.V. solicita el registro de la marca
"AMERICA TELECOM™" y la Superintendencia de Industria y Comercio otorga el
registro, concesion que luego es objetada por Colombia Telecomunicaciones S.A. de

E.S.P. al existir el registro de la marca "TELECOM". El Tribunal de Justicia de la

¢ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1630 del 26 de junio de 2008.
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Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretacion Prejudicial del 17 de abril del
2008, a solicitud del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccién Primera, concluye en su numeral segundo lo

siguiente:

"El Juez Consultante debera tomar en cuenta que un signo que contenga
una denominacion compuesta sera registrable en el caso de que se
encuentre integrado por uno o0 mas vocablos que lo doten por si mismo
de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos
también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.”

A esta conclusion llega el Tribunal Andino con base a las siguientes

consideraciones:

"En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo
denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse
sobre el riesgo de confusion de dicho signo con una marca previamente
registrada, habr4d de examinarse especialmente la relevancia y
distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta
marca (...)."

1.2.2. Comentarios

En esta sentencia el Tribunal considera que en el caso particular de un “signo
denominativo compuesto” se deberan analizar los vocablos que lo conforman para
determinar si los mismos, en primer lugar, lo dotan de la distintividad suficiente y, en

segundo lugar, le permiten diferenciarse frente a signos de terceros.
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Suscribimos lo resuelto por el Tribunal en este caso pues consideramos que se
encuentra dentro del concepto de la distintividad que sefialamos en el primer
capitulo de la presente investigacion, siendo coherente con las funciones que
cumple la marca: la de identificar y la de diferenciar los productos o servicios en el

mercado.

1.3. Proceso 32-IP-2008. Marca "MUNDO BLANCO"1%

1.3.1. Antecedentes

El Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 32-IP-2008, entre Luz Marina
Vargas de Perilla y su marca "Mundo Blanco™ (mixta) vs. la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia y Fabrica de Medias Cristal S.A. que presenta

oposicion a dicho registro.

La discusion se da porque Fabrica de Medias Cristal S.A. considera que el signo
“"Mundo Blanco™ es capaz de producir confusion respecto de su marca “Punto

Blanco™ (mixta).

1% TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 32-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1638 del 22 de julio de 2008.
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la consulta de interpretacion
prejudicial del 30 de abril del 2008, a solicitud de la Superintendencia de Industria y

Comercio de Colombia, en su conclusidn tercera manifiesta:

"Debera tenerse en cuenta que, en el caso de marcas que contienen
palabras de uso comudn, al realizar el examen comparativo, éstas no
deben considerarse a efectos de determinar si existe confusion, tal
circunstancia constituye una excepciéon a la regla de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una simple vision de los signos que
se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o
componentes. Asi, en los casos en los que se trate de denominaciones
conformadas por palabras de uso comun, la distintividad se debe buscar
en el elemento diferente que integra el signo.”

A esta conclusion llega el Tribunal Andino con base a las siguientes

consideraciones:

"Si se trata de palabras de uso comun, éstas no deben tomarse en cuenta
al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del
registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al
dominio publico, puedan ser utilizados Unicamente por un titular
marcario.”

Cabe destacar ademas que el Tribunal, al referirse a las marcas evocativas, precisa
gue son aplicables al presente caso las consideraciones formuladas con ocasion de
la interpretacién prejudicial 161-IP-2004'°. Por tal razén, hace propias de la
presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha

ocasion:

% En la consulta prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la
Republica del Ecuador, con motivo del proceso interno en el caso "Cinco Estrellas™.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




‘ENE&PJ

PONTIFICIA

TESIS PUCP ) gz_:_\gagmn

DEL PERU

“Una particula de uso comun no puede impedir su inclusion en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un
privilegio inusitado sobre una raiz de uso general o necesario. El titular de
una marca con un elemento de uso comun sabe que tendra que coexistir
con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro...
esto necesariamente tendra efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso comun son
marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan
deben ser efectuados con criterio benevolente”

1.3.2. Comentarios

El presente pronunciamiento realiza precisiones en torno a las denominaciones
conformadas por palabras de uso comun. Es asi que se debera buscar la
distintividad del signo en el elemento diferente que integra el mismo. Adicionalmente,
el titular de una marca debera tener presente que la exclusividad del uso que le
confiere el registro no abarca a las palabras comunes o usuales dado que las

mismas pertenecen al dominio publico.

Coincidimos con el criterio del Tribunal en cuanto a las palabras de uso comun,
siendo importante la practica nacional, al momento de otorgarse un registro, de

especificar aquellos términos que no se reivindican cuando se efectue la inscripcion.
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1.4. Proceso 34-IP-2008. Marca "JIRAFA POPULAR"%’

1.4.1. Antecedentes

En el proceso 34-IP-2008 entre la sociedad Suministros Integrales Limitada y la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretacion prejudicial sobre la

marca "JIRAFA POPULAR™ (mixta).

La discusiéon se produce debido a que sociedad Industrias Jabonera La Jirafa S.A.
solicita el registro de la marca "JIRAFA POPULAR™ (mixta) y la Superintendencia de
Industria y Comercio otorga el registro, concesién que luego es objetada por
sociedad Suministros Integrales Limitada al existir el registro de la marca

"POPULAR’ (mixta).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la consulta de interpretacion
prejudicial del 17 de abril de 2008, a solicitud de la Superintendencia de Industria y

Comercio de Colombia, en su segunda conclusion manifiesta:

"En el andlisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la
totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto,
es necesario conservar la unidad grafica y fonética del mismo, sin ser

17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 34-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1628 del 13 de junio de 2008.
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posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de
registrabilidad del signo, se debe identificar cual de sus elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el gréafico y proceder en consecuencia.”

A esta conclusion llega el Tribunal Andino con base a las consideraciones realizadas
sobre las marcas mixtas con ocasion de la interpretacién prejudicial 26-1P-98'%. Por
tal razén, hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes

consideraciones formuladas en dicha ocasion:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicidbn son pronunciables, o que no obsta para
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gréfico,
teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacion, que en un momento
dado pueden ser definitivos. El elemento gréfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando
consiste simplemente en un dibujo abstracto.”

1.4.2. Comentarios

Este pronunciamiento resulta de particular relevancia debido a que desarrolla el
tema de las marcas mixtas. En efecto, de acuerdo con el Tribunal, al realizar el
analisis de registrabilidad de un signo se debera tener en cuenta la totalidad de sus
elementos. Sin embargo, en el caso de los signos mixtos se debera conservar

ademas la “unidad grafica y fonética del mismo” lo cual no quita que se deba

1% En la consulta prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Reptblica de Colombia, con motivo
del proceso interno en el caso "C.A.S.A.".
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“identificar cuél de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del

consumidor.”

Por otro lado, el Tribunal precisa que, si bien los elementos denominativos suelen
tener mayor recordacion entre el publico consumidor, aquellos elementos graficos
gue evoquen una idea o concepto también cuentan con un mayor arraigo en la
mente del consumidor. Nos encontramos de acuerdo con lo establecido por el
Tribunal en este punto dado que el consumidor realizara una asociacion entre la

imagen, la idea y el producto o servicio al cual identifica.

1.5. Proceso 38-IP-2008. Marca "AGUA SANTA 1%°

1.5.1. Antecedentes

En el presente proceso 38-IP-2008 entre la empresa Panamco Industrial de
Gaseosas S.A. Panamco Indega S.A. o INDEGA S.A. (hoy Panamco Colombia S.A.)
y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se efectia la

Interpretacion Prejudicial sobre la marca "AGUA SANTA"

La controversia se produce porque el Sr. Juan Carlos Arango solicita el registro de la
marca “Agua Santa’ para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificacion

Internacional, a la cual se opuso la empresa Panamco Industrial de Gaseosas S.A.

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 38-1P-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1625 del 5 de junio de 2008.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




\‘\ﬁNEg&

4 td UNIVERSIDAD
TESIS PUCP % UNIVERSID

DEL PERU

Panamco Indega S.A. (hoy Panamco Colombia S.A.) en base a su marca “"Santa
Clara” (denominativa) y "Santa Clara” (mixta) registradas también para la Clase 32.
La Superintendencia de Industria y Comercio otorga el registro y Panamco Colombia

S.A. interpone recurso de reposiciéon y en subsidio el de apelacion.

A solicitud del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, se emite la Interpretacion Prejudicial

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que concluye en el numeral sexto:

“La denominacion genérica no es susceptible de registro, a menos que se
halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido
distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla
de capacidad distintiva en relacién con el producto o servicio de que se
trate, sin perjuicio de que tal denominacion pueda continuar utilizandose
libremente en el lenguaje coman.”

A este resultado llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones

sobre los signos genéricos:

“Ahora bien, el establecimiento de la dimensién genérica de un signo
debe hacerse segun el criterio de los consumidores y la relacion del signo
con el producto que pretende distinguir, considerando las caracteristicas
de éste y el nomenclator de que haga parte. Y es que una o varias
palabras pueden constituir una denominacién genérica en relaciéon con un
tipo de productos, pero no constituirla en relaciéon con otro. Ademas, la
dimensién genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse
parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva
suficiente para ser registradas como marca.”

1.5.2. Comentarios
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La sentencia producida por la discusion planteada gira en torno a dos temas que
hemos desarrollado en su momento: los signos descriptivos y las denominaciones
genéricas. Desde el punto de vista del Tribunal, la denominacién genérica no sera
registrable a menos que cuente con una o0 mas palabras que, “utilizadas en un
sentido distinto al original”, obtengan una fuerza expresiva suficiente para otorgarle
capacidad distintiva, lo cual no impide que la denominacion pueda continuar

utilizandose en el lenguaje comun.

Continuando con el andlisis de los signos genéricos, la autoridad andina sefala
ademas que, para establecer la dimensioén genérica de un signo, debera aplicarse el
criterio de los consumidores y la relacion del signo con el producto que pretende
distinguir, considerandose tanto las caracteristicas de este como aquellas de la clase
del nomenclator a la que pertenece. Suscribimos lo sefialado por el Tribunal debido
a que dicha dimensién genérica puede llegar a desaparecer si, al integrar un
conjunto, las palabras adquieren un significado propio y la “fuerza expresiva

suficiente” a la cual ya se ha hecho mencion.

1.6. Proceso 39-IP-2008. Marca "CLOPIGREL*°

1.6.1. Antecedentes

1% TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 39-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1644 del 7 de agosto de 2008.
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En el proceso 39-1P-2008 entre la sociedad Sanofi-Synthelabo y la Superintendencia
de Industria y Comercio de la Republica de Colombia, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina realiza una interpretacion prejudicial sobre la marca

"CLOPIGREL".

La discusion se da porque Healthco Limited solicita el registro de la marca
"CLOPIGREL" para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificacion
Internacional y la Superintendencia de Industria y Comercio otorga el registro,
solicitud que es objetada por Sanofi-Synthelabo al considerar que el signo estaba
incurso en una causal de irregistrabilidad por reproducir en su totalidad el término
farmacolégico genérico "CLOPIDOGREL". El Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la Consulta de Interpretacion Prejudicial del 14 de mayo del 2008, a
solicitud del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, concluye en su numeral sexto lo

siguiente:

“Por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una
eventual confusion que llegare a producirse en el momento de adquirir un
determinado producto farmacéutico, dado que la ingestién errénea de
éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales, es indispensable que
la comparacion y analisis para establecer el riesgo de confusién, sea
mucho mas riguroso, toda vez que estos productos estan destinados a
proteger la salud de los consumidores.”

Cabe destacar ademas que el Tribunal, al referirse a las marcas farmacéuticas,

precisa que son aplicables al presente caso las consideraciones formuladas con
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ocasion de la interpretacion prejudicial 30-IP-2000™**. Por tal razén, hace propias de
la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha

ocasion:

“(...) marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un
estudio y analisis mas prolijo evitando el registro de marcas cuya
denominacién tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el
consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en
determinadas circunstancias puede causar un dafo irreparable a la salud
humana, mas aun considerando que en muchos establecimientos, aun
medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el
solo consejo del farmacéutico de turno.”

1.6.2. Comentarios

El presente pronunciamiento tiene especial relevancia en paises como el nuestro,
dado que es practica comun el expendio de productos farmacéuticos sin receta
médica, lo cual constituye un peligro para la salud de los ciudadanos los cuales

suelen incurrir en la automedicacion.

Es por este motivo que nos encontramos de acuerdo con lo indicado por el Tribunal
en cuanto a que se debera prestar especial atencidon en el caso de signos
destinados a distinguir productos farmaceéuticos o medicinales, de tal manera que su
semejanza con otras marcas previamente registradas no sea tal que implique para el
publico consumidor un riesgo de confusién, conforme se ha analizado anteriormente

(capitulo I, 3.2.2.2)).

" En la consulta prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Repiblica de Colombia, con motivo
del proceso interno en el caso "AMOXIFARMA".
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1.7.  PROCESO 42-IP-2008. MARCA “coverCAMP-*1?

1.7.1. ANTECEDENTES

En el proceso 42-IP-2008 entre la sociedad The Timberland Company y el
Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de
Propiedad Industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realiza una

interpretacion prejudicial sobre la marca “coverCAMP".

La controversia se produce porque la sociedad Fabrica de Equipos Multiples S.A.
FADEMSA solicita el registro de la marca "‘coverCAMP" para distinguir productos de
la Clase 18 de la Clasificacion Internacional y el Director Nacional de Propiedad
Industrial otorga el registro, solicitud que es objetada por The Timberland Company

en base a su marca "TREE DESING" registrada para la Clase 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretacion
Prejudicial del 30 de abril del 2008, a solicitud de la Segunda Sala del Tribunal
Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Republica del Ecuador,

concluye en su numeral sexto lo siguiente:

12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 42-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1638 del 22 de julio de 2008.
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“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no
son de conocimiento comun, por lo que, al formar parte de un signo
solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasia,
procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado
se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico consumidor o
usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos
genéricos, descriptivos o de uso comun, el signo no sera registrable.”

Debemos precisar ademas que el Tribunal, al referirse a las palabras en idioma
extranjero, precisa que son aplicables al presente caso las consideraciones
formuladas con ocasién de la interpretacion prejudicial 16-1P-983. Por tal razon,
hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones

formuladas en dicha ocasion:

“(...) el caracter genérico o descriptivo de una marca no esta referido a su
denominacioén en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas
expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso
comun en los Paises de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el
consumidor medio de esta subregion debido a su raiz comuan, a su similitud
fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un 6rgano oficial de la
lengua en cualquiera de los Paises Miembros.”

1.7.2. COMENTARIOS

Un punto que consideramos valioso resaltar es el referente a las palabras en idioma
extranjero. Coincidimos con el Tribunal en la presente sentencia en cuanto aclara
gue tanto dichas palabras como su significado no son de conocimiento comun por lo
que, en principio, debera considerarseles como de fantasia siendo procedente su

registro. Sin embargo, en aquellos casos en los que su significado se haya hecho

13 En la consulta prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Repiblica de Colombia, con motivo
del proceso interno en el caso "SALTIN".
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conocido entre la mayoria de los consumidores 0 si estamos ante un caso de

“vocablos genéricos, descriptivos o de uso comun”, el signo no sera registrable.

Adicionalmente, algunas de las razones que atribuye la autoridad a dicho
conocimiento entre el publico consumidor o wusuario son: la escritura, la
pronunciaciéon o el significado. Se debe tener en cuenta ademas que, debido al
desarrollo de los medios de comunicacion, se ha vuelto mas comudn la presencia en
nuestro entorno de palabras en idioma extranjero, en especial aquellas provenientes
del idioma inglés. Tampoco podrian ser consideradas como signos de fantasias
aguellas palabras en idiomas de elevada proximidad al espafiol tales como el

portugués, el francés o el italiano.

1.8. PROCESO 55-1P-2008. MARCA “FULL-MINA"#

1.8.1. ANTECEDENTES

En el proceso 55-IP-2008 entre la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC. y el
Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de
Propiedad Industrial, y el Procurador General del Estado de la Republica del
Ecuador, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretacion

prejudicial sobre la marca "FULL-MINA".

14 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1641 del 31 de julio de 2008.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP ) gz_:_\gagmn

DEL PERU

El debate se produce porque la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC. solicita el
registro de la marca "FULL-MINA" para distinguir productos de la Clase 5 de la
Clasificacion Internacional y el Director Nacional de Propiedad Industrial deniega el
registro, aceptando la oposicion presentada por LABORATORIOS CHALVER DE
COLOMBIA CIA. LTDA. en base a su marca "FULMINADO" registrada también para

la Clase 5.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretacion
Prejudicial del 21 de mayo del 2008, a solicitud de la Segunda Sala del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Republica del Ecuador, concluye en

su numeral quinto lo siguiente:

“El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no sera registrable como
marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario
acerca de las caracteristicas u otros datos del producto o servicio de que
se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.”

A esta conclusion llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones

sobre los signos descriptivos:

"En este caso, si tales caracteristicas son comunes a otros productos o
servicios del mismo género, el signo no sera distintivo y, en
consecuencia, a tenor de la prohibicion contemplada en el articulo 58,
literal c) de la Decision 85, no podra ser registrado. El fundamento de la
prohibicién reside en el interés de los consumidores y de los empresarios
en la libre disposicion de elementos que forman parte del vocabulario
comun. Y es el caso que el registro del signo en cuestidon conferiria a su
titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.”
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1.8.2. COMENTARIOS

A propésito del término "FULL-MINA", el Tribunal Andino realiza una precision mas
sobre los términos descriptivos. Si bien comienza reiterando lo ya sefialado sobre la
“relacion directa” del signo con el producto o servicio y de la “exclusividad™ del mismo
al informar sobre las caracteristicas de dicho producto o servicio, consideramos de
especial importancia la referencia que efectia sobre el tema de la no distintividad.
En efecto, el Tribunal concluye este punto declarando que “si tales caracteristicas
son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no sera
distintivo y, en consecuencia (...) no podra ser registrado.” Es asi que procedemos a
interpretar de lo concisamente sefialado por el Tribunal que tanto el tema de los
signos descriptivos como el de la no distintividad son asimilables y, por consiguiente,
todo signo que sea calificado como descriptivo debera ser, ademas, entendido como

no distintivo, criterio con el que nos encontramos de acuerdo.

Finalmente, cabe precisarse que aquellos signos que cuenten con elementos
adicionales que les otorguen distintividad y, por consiguiente, no se limiten
“exclusivamente” a describir al producto o servicio en cuestion, podran acceder a

registro.
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1.9. PROCESO 97-IP-2008. MARCA "ROKOTTO 1%

1.9.1. ANTECEDENTES

En el proceso 97-IP-2008 entre la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretacion prejudicial sobre la

marca 'ROKOTTO".

La controversia se produce porque la sociedad ALICORP S.A. solicita el registro de
la marca "ROKOTTO" para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificacion
Internacional y el Jefe de la Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Republica de Colombia otorga el registro, solicitud que es
objetada por MEALS DE COLOMBIA S.A. en base a sus dos marcas "‘BOCATO"
(denominativas) y "BOCATO" (mixta) registradas para la Clase 30 de la Clasificacion

Internacional.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretacion
Prejudicial del 8 de octubre del 2008, a solicitud del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera,

concluye en su numeral sexto lo siguiente:

"% TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 97-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1674 del 27 de noviembre de 2008.
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“La Autoridad Administrativa o el Juez Nacional competente, al analizar la
genericidad de un signo no pueden quedarse en el simple analisis
superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas
denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje
local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos,
servicios y la mencionada reciprocidad cultural.”

A este resultado llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones

sobre los signos genéricos:

“Lo anterior no obsta para que estas diferentes denominaciones puedan
considerarse como genéricos dentro de los demas Paises Miembros de la
Comunidad Andina, ya que el comercio entre personas, servicios y bienes
es muy fluido en el comercio intrasubregional. Es muy comdn encontrar
productos de un Pais Miembro en otro; se pueden encontrar, por ejemplo,
productos colombianos en Ecuador que se refieran a la curuba y no al
taxo, o productos ecuatorianos en Bolivia que se refieran al taxo y no al
tumbo.

Ademas de lo anterior, el intercambio cultural y social entre los pueblos
de la subregion es tan rico que es muy comun ver novelas o programas
televisados de unos Paises Miembros presentandose en otros y, sobre
todo, es muy diciente, por este hecho, que las “jergas” o “lenguajes
locales” se comiencen a entender en los diferentes Paises Miembros. A
esto hay que sumarle el intercambio educativo, musical, y cultural en
todas las esferas, lo que conlleva una reciprocidad pedagogica en
muchos frentes, incluyendo los denominados “lenguajes locales”.”

1.9.2. COMENTARIOS

Antes de comenzar con el andlisis de esta ultima sentencia, consideramos
importante indicar que la misma es la mas reciente que hemos podido identificar
sobre el tema del presente trabajo de investigacion y es a ello a que atribuimos la

vigencia de sus comentarios. Es en este sentido que la autoridad andina se
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pronuncia, con motivo del signo "ROKOTTQO", sobre el ambito del analisis de la

genericidad de un signo.

El Tribunal, en primer lugar, comienza sefialando que al momento de evaluar este
tipo de signos se debe ir mas alla del "analisis superficial de la jerga local’, siendo
indispensable tomar en consideracion criterios tales como el intercambio de
productos o servicios y la reciprocidad cultural para poder concluir si una
denominacion ha sido o no introducida en el lenguaje local. Por otro lado, se debera
tener en cuenta, dentro del criterio de la reciprocidad cultural, el fenbmeno de la

“fusién gastronémica’.

En ultimo lugar, y a manera de ejemplo, la autoridad sefiala que en el marco del
territorio de los Paises Miembros de la Comunidad Andina existen diversas
denominaciones para diversos productos o servicios como es el caso de aguacate
(Colombia, Ecuador) y palta (Perua, Bolivia) asi como hay productos que sélo se dan
en un Pais Miembro pero que, no obstante ello, una denominacién puede llegar a
considerarse como genérica dentro de los demas Paises Miembros debido a que “el
comercio entre personas, servicios y bienes es muy fluido en el comercio

intrasubregional.”

Suscribimos lo sefialado por el Tribunal en este caso debido a que, conforme
indicaramos en el caso "coverCAMP”, el desarrollo de los medios de comunicacién

ha hecho mas comun la presencia en nuestro entorno no solo de palabras en idioma
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extranjero sino también de términos propios de la jerga de otros paises de la

subregion.

2. Analisis jurisprudencial en Estados Unidos

A continuacion revisaremos algunas sentencias provenientes de la experiencia
norteamericana sobre los signos genéricos y descriptivos, pais en cuyo
ordenamiento rige el Acta de Lanham de 1946 en materia marcaria. La importancia
de dichos pronunciamientos radica en que, al estar regido por el sistema del
common law, las sentencias dan origen a nuevos criterios para la resolucion de

futuros casos.

2.1. Caso ‘COCOA BUTTER FORMULA". Sentencia Nos. 06-4543 & 06-4658.11°

2.1.1. Antecedentes

El presente caso se origina con la demanda interpuesta por E.T. Browne Drug Co.
contra Cococare Products, Inc. en la Corte Distrital de los Estados Unidos de
Norteamérica en el Distrito de New Jersey por el uso del término "Cococare Cocoa
Butter Formula” en base a su marca “"Palmer’s Cocoa Butter Formula™ inscrita en el
Registro Principal de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (en adelante,

OPM). Dicha marca se empleaba para distinguir productos de cuidado personal y

16 £ T. Browne Drug Co. vs. Cococare Products., Inc.. Nos. 06-4543 & 06-4658 U.S. del 2008.
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belleza que contenian mantequilla de cacao (cocoa butter). La Corte Distrital
concluyé que Cocoa Butter Formula era un término genérico y fallo6 a favor de

Cococare por lo que Browne presentd recurso de apelacion.

La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica
sefald que la Corte Distrital no aplico el test del significado primario (primary
significance test) sino el test establecido en el caso Canfield. En dicho caso se
encontraba en discusion si el fabricante, al haber creado un nuevo producto, habia
creado también un nuevo género de productos. El test del significado primario, en
cambio, se enfocaba en el entendimiento del consumidor. La Corte de Apelaciones

consideré que la Corte Distrital no debi6 alejarse del test del significado primario.

Por otro lado, Browne condujo una encuesta que se adheria en lo general al modelo
de la "Encuesta Thermos™. En ella se presenté una cantidad de preguntas con final
abierto pidiendo a las personas “identificar o describir la categoria del producto” en la
cual los productos estarian comprendidos. Se les pregunté a 154 personas "¢ qué
palabra o palabras usaria para identificar o describir un producto para el cuidado de
la piel que contenga cocoa butter?” y “¢si usted necesitara identificar o describir un
producto para el cuidado de la piel que contenga cocoa butter, que palabra o
palabras usaria en lugar o en adicidn a cocoa butter, en caso usase alguna?”. Ni
Cocoa Butter Formula ni ninguna otra forma de la palabra Formula aparecié entre las

respuestas.
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Sobre la referida encuesta, la Corte de Apelaciones sefiald que la misma estaba
dirigida a revelar si es que los consumidores usaban la denominacion Cocoa Butter
Formula para describir productos del cuidado de la piel y lociones con cocoa butter,
enfocandose la disputa entre las partes sobre la genericidad del signo en dicha
pregunta. La Corte consider6 ademas que Browne no hubiese podido develar la
interrogante sobre la genericidad del signo sin el empleo de las palabras cocoa
butter. Sin embargo, la Corte también critica la encuesta al sefialar que sélo el 30%
de las respuestas validas emplearon un sustantivo para identificar el género de los
productos (por ejemplo, locion, crema) mientras que la mayoria de respuestas o bien
contenian un adjetivo describiendo la clase del producto (por ejemplo, curador,

humectante) o no contenian respuesta alguna.

A criterio de la Corte dichas fallas, sin embargo, no privaban a la encuesta de valor
probatorio, obteniendo como inferencia razonable que la denominacion Cocoa Butter
Formula no describia al género de productos en la opinidon de 46 personas quienes
describieron la clase del producto. Browne evidencié ademas que los competidores
usaban términos distintos a Cocoa Butter Formula, evidencia que tendia a probar

que el término no era genérico.

Finalmente, la Corte de Apelaciones confirmd la sentencia de la Corte Distrital,
considerando que Browne no tenia un derecho marcario protegible sobre la

denominacién Cocoa Butter Formula.
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2.1.2. Comentarios

Sobre la encuesta realizada por Browne, Thomas McCarthy sefiala que existen dos
modelos de encuestas sobre la genericidad: la "Encuesta Thermos™ y la "Encuesta

Teflon". En cuanto a la primera de ellas, el profesor sefiala:

"Dos modelos generales de encuestas sobre genericidad han
evolucionado. El primero se ha hecho conocido como la "Encuesta
Thermos™ debido a que se basa en una encuestada empleada para
probar que “Thermos” era un nombre genérico. Una Encuesta Thermos
generalmente presenta preguntas que describen el producto, colocando a
los encuestados en una situacién imaginaria en la que entran en una
tienda y se les pregunta coémo pedirian el producto.” **’

En este caso en particular, el autor presenta, a manera de ejemplo, las siguientes
preguntas: "¢ Se encuentra familiarizado con el tipo de contenedor que se usa para
mantener liquidos, tales como la sopa, el café, el té o la limonada, calientes o frios
por un periodo de tiempo?” y "¢Qué es lo que pediria — es decir, qué le diria al

empleado que desea?".

En este sentido, coincidimos con el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a
gue la encuesta realizada por Browne se realiz6 de manera correcta, no obstante lo
cual dicha compariia no podia reivindicar el término Cocoa Butter Formula ya que el
mismo era geneérico con respecto a los productos para el cuidado de la piel, no
pudiendo evitar el empleo del mismo por parte de otros competidores. Esto toda vez
que la denominacién Cocoa Butter Formula (formula de mantequilla de cocoa)
designaba a los productos que pretendia distinguir, no pudiendo ser empleada sin el

término Palmer’s.

7 MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Op. cit., p. § 12:01, 12-4.
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2.2. Caso ‘DUCK TOURS". Sentencia Nos. 07-2078 & 07-2246. 118

2.2.1. Antecedentes

Este caso se inicia con la demanda interpuesta por Boston Duck Tours, LP contra
Super Duck Tours, LLC en la Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica
en el Distrito de Massachusetts por el uso del término "Super Duck Tours™ en base a
sus marcas "Boston Duck Tours™ (denominativa y mixta) inscritas en el Registro
Principal de la OPM. Dicha marca se empleaba para distinguir el servicio de tours
con vista de paisajes. La Corte Distrital concluyé que Duck Tour no era un término

genérico y fallé a favor de Boston Duck por lo que Super Duck apelo la sentencia.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito sefiald entre sus argumentos que
determinar si una marca se encontraba o no dentro del espectro de la distintividad
dependia en parte de las condiciones de la sociedad y del mercado dado que las
palabras no existen en el vacio. Algunos de los factores que se utilizan para evaluar
la genericidad incluyen el uso del término en la industria y por parte de los medios de
comunicacién, las encuestas a los consumidores y las definiciones de los

diccionarios, las cuales son producto de las fuerzas del mercado y de la sociedad.

18 Boston Duck Tours, LP vs. Super Duck Tours, LLC. Nos. 07-2078 & 07-2246 U.S. del 2008.
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Por otro lado, la Corte sefalé que, aunque la presencia de un término o frase
genérica dentro de una marca no convertird a toda la marca en invalida, su
presencia si afecta el analisis sobre si la marca del competidor que contiene el

mismo componente posiblemente causara confusion.

Sobre la sentencia emitida por la Corte Distrital, la Corte de Apelaciones consider6
gue la misma no tomo en cuenta los articulos en los medios de comunicacion y en
otras fuentes que empleaban la frase Duck Tours generalmente para referirse a
tours con vista de paisajes. En segundo lugar, la Corte Distrital no se percat6 del uso
generalizado de los términos Duck y Duck Tours por parte de otras compafias a lo
largo del pais que proveian el mismo servicio de vista de paisajes. En tercer lugar, la
Corte Distrital no consideré el uso genérico por parte de la propia Boston Duck de la
frase Duck Tour, lo cual provee una fuerte evidencia contra su afirmacion de que el
término estaba asociado a su compafia antes que a los servicios que la misma

proporcionaba.

Finalmente, la Corte de Apelaciones concluye que "Boston Duck Tours™ no era una
marca fuerte, particularmente porque su reputacion habia sido construida, al menos
en parte, por haber introducido el servicio de tours en Boston y por haber sido el
Unico proveedor de servicios de tours durante trece afios. Por los motivos expuestos,
la Corte de Apelaciones determina que los signos en conflicto no son confundibles y

falla en contra de Boston Duck.
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2.2.2. Comentarios

Sobre el caso en cuestion deseamos sefialar que nos encontramos de acuerdo con
el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones en el sentido de que el término Duck
Tour es genérico, al hacer referencia a un servicio brindado mediante un vehiculo
anfibio que originalmente era empleado por las fuerzas militares durante la guerra,

para funcionar tanto como camién que como bote.

Adicionalmente, consideramos que las encuestas a los consumidores resultan un
medio mas preciso para determinar la percepcion del consumidor medio que las
definiciones contenidas en los diccionarios, esto toda vez que estas reflejan un
entendimiento en un momento determinado mientras que el lenguaje es un sistema

gue evoluciona y cambia todo el tiempo.

2.3. Caso 'HOTELS.COM". Sentencia Nos. 78/277,681. 1*°

2.3.1. Antecedentes

La empresa In re Hotels.com, L.P. solicita el registro de la marca "HOTELS.COM™ en
la Clase 43 para distinguir los servicios de provision de informacion acerca de
hospedajes temporales; servicios de agencias de viajes, principalmente, haciendo

reservaciones de hospedajes temporales para otros por via telefénica o de la red

% |n re Hotels.com, L.P.. No. 78/277,681 U.S. del 2009.
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global computarizada. EI Comité de Juicios y Apelaciones de Marcas (Trademark
Trial and Appeal Board) denego el registro al considerar que el signo era un término
genérico para estos servicios. In re Hotels.com apel6 ante la Corte de Apelaciones

del Circuito Federal de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sobre el presente caso, la Corte de Apelaciones consideré que las marcas
registrables no adquieren un caracter genérico por el hecho de participar en el
comercio electronico y, siguiendo lo sefialado por el Comité de Juicios y
Apelaciones, la registrabilidad no depende de la combinacion .com. En el caso de la
presente marca, el término genérico "hotels” no habria perdido su caracter genérico

debido a su colocacion en el nombre de dominio 'HOTELS.COM".

Es asi que, siguiendo lo sefialado por el Comité, la evidencia encontrada en Internet
demostraba una necesidad competitiva de usar como parte de sus propios nombres
de dominio y marcas el término que el solicitante pretendia registrar, lo cual
contribuia a la conclusién de que “hotels” indica el género de los servicios de
informacion y reserva de hoteles, contribuyendo ademas a la evidencia de que se
trataria de un caso de genericidad. En este sentido, la Corte de Apelaciones
confirmd el pronunciamiento del Comité, concluyendo que el término

"HOTELS.COM™ era genérico.

2.3.2. Comentarios

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




‘ENE‘W/

PONTIFICIA

TESIS PUCP ) g:_l_\ésagﬁmn

DEL PERU

De acuerdo al presente pronunciamiento, podemos observar que existen particulas
gue no aportan distintividad al término con el que se pretende designar un producto
0 servicio. En el caso de la particula ".com” la misma se emplea para informar que
nos encontramos ante una pagina web dedicada al comercio electronico y, en

consecuencia, no contribuye con el signo.

Adicionalmente a ello, la necesidad por parte de los competidores de emplear el
término como parte de sus marcas impediria también la apropiacion del mismo por
cuenta de un solo titular. Ello junto con la evidencia presentada de impresiones de
varios sitios web que proveian informacion sobre hoteles y reservaciones, mostrando
que se hacia referencia a estos sitios como “sitios de informacion de hoteles™ y
“sitios de reserva de hoteles”, contribuiria a la conclusion a la que llegé la Corte de

Apelaciones, y con la cual coincidimos, sobre la condicién genérica del signo.

2.4. Caso 'LEELANAU". Sentencia No. 06-2391.'%°

2.4.1. Antecedentes

El presente caso comienza con la demanda presentada por la empresa Leelanau
Wine Cellars, LTD en contra de Black & Red, INC. (cuya propietaria es la Sra.
Roberta Kurtz) por el uso del signo "Chateau de Leelanau Vineyard and Winery" en

base a su marca "Leelanau Cellars" inscrita en el Registro Principal, demanda que

120 | eelanau Wine Cellars, LTD vs. Black & Red, INC. y Roberta Kurtz. No. 06-2391 U.S. del 2007.
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se interpuso ante la Corte Distrital del Distrito Oeste de Michigan, en los Grandes
Réapidos. Cabe sefalarse ademas que la Peninsula Leelanau en Michigan fue
nombrada en 1981 Area Viticultural Americana Aprobada lo cual, de acuerdo con la
regulacion federal, se define como una “region delimitada para el cultivo de uvas
distinguible por caracteristicas geograficas, cuyos limites han sido delimitados...".
Esto permite que el nombre del area sea empleado como “apelacién de origen” en
etiquetas de vinos y en publicidad. Ambas empresas en disputa poseian vifiedos

localizados en la Peninsula Leelanau.

Posteriormente, Black & Red, INC. solicitd y obtuvo la inscripcion de la marca
“Chateau de Leelanau Vineyard and Winery" en el Registro Principal. La Corte
Distrital fallé a favor de Black & Red, INC. por lo que Leelanau Wine Cellars, LTD

presentd recurso de apelacion.

De acuerdo con la Corte de Apelaciones, la Corte Distrital concluyé que el término
Leelanau, por si sdlo, se limitaba a una descripcion geografica y no se trataba de la
marca registrada por Leelanau Wine. En consecuencia, no existian bases para
concluir que Leelanau, por si solo, hubiese obtenido un significado secundario en
conexion con el uso por parte de Leelanau Wine de la denominacion “Leelanau
Cellars™ en sus ventas de vino. Sin embargo, a criterio de la Corte de Apelaciones, la
Corte Distrital incurrid en error debido a que Leelanau Wine no registré el término

Leelanau de manera aislada.
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Por otro lado, la Corte de Apelaciones coincidié con la Corte Distrital en cuanto a
que la designacion de la Peninsula Leelanau como Area Viticultural Americana
Aprobada disminuia substancialmente la posibilidad de que un potencial consumidor,

viendo la marca, necesariamente pensara en el producto de Leelanau Wine.

En dltimo lugar, la Corte de Apelaciones hace referencia a una encuesta realizada
por parte de Leelanau Wine en cuatro centros comerciales de Michigan. En ella, se
les presentd a los entrevistados una publicidad del vino “Leelanau Cellars”, luego se
les ensefid cinco botellas de Chardonnay elaboradas en Michigan y se les pregunto
si pensaban que alguna de las botellas provenia del mismo vifiedo que el del
comercial. 64% respondio afirmativamente y 54% identific6 como Chateau de
Leelanau al vino que creian coincidia con el comercial. Dentro de este ultimo grupo,
38% justificd su creencia sobre la base de que el nombre Leelanau era empleado
tanto en la publicidad de “"Leelanau Cellars” como en la botella de Chateau de

Leelanau.

La Corte Distrital, a pesar de haber admitido la mencionada encuesta, no le otorgd
un significativo peso probatorio debido a tres razones: 1) el universo de los
entrevistados no incluia individuos que fueran compradores potenciales del vino de
Black & Red, INC.; 2) la encuesta no replicaba las condiciones en las cuales los
consumidores se encontrarian en un supermercado; 3) las preguntas de la
encuestas eran sugestivas y confusas. La Corte de Apelaciones coincidié con dicho

razonamiento y confirmo la sentencia de la Corte Distrital.
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2.4.2. Comentarios

De acuerdo con lo sefalado por Thomas McCarthy sobre la Encuesta Thermos, el
encuestado deberia ser colocado en la situacion de un consumidor presunto y ser
interrogado sobre como pediria el producto o servicio. Al no haberse replicado
dichas condiciones y al haberse formulado preguntas que tendian a una respuesta,
la encuesta realizada por Leelanau Wine careceria de valor probatorio, por lo que el

Tribunal se pronuncio correctamente al no otorgarle un peso probatorio.

Por otro lado, el hecho de que el término Leelanau designara una procedencia
geogréafica lo convertiria en una palabra descriptiva y que, por lo tanto, no otorga un
valor distintivo al producto, no pudiendo emplearse el mismo de manera aislada ni

tampoco impedirse el empleo del mismo por parte de terceros.

2.5. Caso ‘MOSKOVSKAYA". Sentencia No. 74/382,759. 1%

2.5.1. Antecedentes

La empresa In re Spirits International, N.V. solicitd el registro de la marca
"MOSKOVSKAYA" para distinguir vodka ante la OPM, pedido que fue rechazado por
considerarse que se trataba de un término geograficamente erroneo. Para llegar a

esta conclusion, el examinador tradujo el término ruso el cual significaba

21 |n re Spirits International, N.V.. No. 74/382,759 U.S. del 2009.
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“proveniente de Moscu”, pais con el que el vodka era asociado. Finalmente, el
examinador considerd que esta creencia seria importante para los consumidores
debido a que el vodka ruso es altamente recomendado. Spirits presenté un recurso

de reconsideracion en base a una encuesta realizada pero el pedido fue denegado.

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos de
Norteamérica sefalé que en el presente caso se aplico la Doctrina de los
Equivalentes Extranjeros la cual, generalmente, requiere considerar el significado de
una marca en una lengua no inglesa comprendida por los hablantes de dicha lengua.
Sin embargo, dicha doctrina no es una regla absoluta dado que no implica que
palabras provenientes de lenguas muertas u obscuras deban ser literalmente
traducidas al inglés para propdsitos descriptivos. Dicha doctrina se aplica ademas
Gnicamente a aquellas situaciones en las que un consumidor americano ordinario se
detendria a traducir la marca al inglés. Dicho consumidor no se limita solamente a
aguellos compradores no familiarizados con lenguas distintas al inglés; en cambio, el
término incluye a todos los consumidores americanos, incluyendo a aquellos peritos
en una lengua no inglesa de quienes se podria esperar que tradujeran palabras al

inglés.

Con respecto a las marcas engafosas, la Corte de Apelaciones establecid que, de
acuerdo a la provision del Acta de Lanham y del common law, se requiere que una
porcion significativa del publico consumidor relevante sea engafiado. Esa poblacion
es por lo general toda la poblacion de los Estados Unidos interesada en comprar el

producto o servicio. En algunos casos, el uso de una marca en un idioma no inglés
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puede ser evidencia de que el producto en cuestion esta dirigido a la comunidad de
aguellos que comprenden dicho lenguaje. En dichos casos, el publico consumidor
relevante estara compuesto de aquellos que son miembros de dicha comunidad v,
como resultado, la gente que habla la lengua no inglesa podria abarcar una porcion

substancial de los consumidores relevantes.

Debido a que la Corte de Apelaciones no encontré pruebas de engafio, decide
declarar nula la sentencia del Comité de Juicios y Apelaciones de Marcas y devolver

el expediente para un nuevo pronunciamiento.

2.5.2. Comentarios

Sobre la Doctrina de los Equivalentes Extranjeros, McCarthy sefiala lo siguiente:

"Palabras extranjeras de lenguas muertas como el Griego Clasico, o de
lenguas obscuras como la de la Patagonia, pueden ser tan desconocidas
para cualquier segmento del publico consumidor americano que no deben
ser traducidas al inglés para propdésitos descriptivos. Sin embargo,
palabras de lenguas modernas como el italiano, el francés, el espafiol, el
aleman, el hangaro, el polaco, el servio, el japonés o el chino seran
examinadas sobre su condicién descriptiva observando si la palabra
extranjera seria descriptiva para ese segmento del publico consumidor
que se encuentra familiarizado con la lengua.” %

22 MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Op. cit., pp. § 11:14, 11-59 — 11-61.
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En consecuencia, de acuerdo al presente caso, son dos los factores que se deben
tomar en consideracion al momento de determinar si un término es o no descriptivo
0 genérico de un producto o servicio: que el mismo sea percibido como tal por una
porcidn significativa del publico consumidor relevante y que la denominacion no se
encuentre en una lengua muerta u obscura. En este sentido, coincidimos con lo
resuelto por el Tribunal. Sin embargo, consideramos que falté delimitar con mayor
precision cual era el publico consumidor relevante que podria haber sido engafado

con el signo.

2.6. Caso "'OBX". Sentencia Nos. 06-1769 & 06-1887. 3

2.6.1. Antecedentes

En el presente caso, Obx-Stock, Inc. interpone demanda contra Bicast, Inc. ante la
Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteameérica en el Distrito Este de Carolina
del Norte por el uso del término "OB Xtreme™ en base a su marca "'OBX". El término
"OBX" fue creado como abreviatura de "Outer Banks™ para ser empleado en stickers
ovalados para automoviles que provinieran o hubiesen visitado Outer Banks,
habiendo obtenido incluso su registro ante la OPM. La Corte Distrital fall6 a favor de
Bicast, Inc. al considerar que "OBX" era un signo genérico o descriptivo sin
significado secundario y que, por tanto, no era una marca valida a pesar de lo cual

no ordend su cancelacion de los registros de marcas.

128 Opx-Stock, Incorporated vs. Bicast, Incorporated. Nos. 06-1769 & 06-1887 U.S. del 2009.
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La Corte Distrital concluyé que Obx-Stock, Inc. no poseia una marca valida pues no
presentd evidencia alguna de significado secundario, indicando la evidencia de que
“"OBX" era un término geograficamente descriptivo o genérico que designaba una
region de Carolina del Norte. De acuerdo a la Corte de Apelaciones, el "secondary
meaning” en conexion con un signo geograficamente descriptivo implica que la
marca ya no causa que el publico asocie los bienes con un lugar geogréfico, sino
qgue se asocien los bienes con un particular producto u origen del producto. La Corte

de Apelaciones confirmé la sentencia de la Corte Distrital.

2.6.2. Comentarios

En el presente caso, la Corte de Apelaciones se pronuncié en el mismo sentido que
la Corte Distrital debido a que el accionante no cumplié con probar que el signo
sobre el cual basaba su demanda habia adquirido significado secundario. Si bien
dicho requerimiento coincide con el exigido en el ordenamiento peruano, no
entendemos por qué se cuestiona la validez del signo, esto toda vez que Obx-Stock,
Inc. contaba con cuatro registros en el Registro Principal de la OPM en conexién con
diversas clases de productos y servicios, incluyendo stickers, ropa deportiva,
miscelaneas turisticas, agua para beber embotellada, servicios de entretenimiento,

festivales étnicos y eventos deportivos.

Consideramos que dicho requerimiento sobre la adquisicion de un significado
secundario por parte del signo se debe a la importancia que el ordenamiento

norteamericano atribuye al uso del mismo, a pesar de que ya se contase con un
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reconocimiento por parte de la autoridad administrativa. Debido a que en nuestro
pais rige el sistema constitutivo de derechos, el razonamiento del Tribunal no seria

aplicable para nosotros pero coincidimos en que es correcto para su ordenamiento.

2.7. Caso 'LCR". Sentencia No. 08-1921. 1?4

2.7.1. Antecedentes

George and Company, LLC interpone una demanda en contra de Imagination
Entertainment Limited; Imagination Holdings PTY LTD. e Imagination DVD,
Incorporated (en adelante, Imagination) ante la Corte Distrital de los Estados Unidos
de Norteamérica en el Distrito Este de Virginia por el uso de los signos "LCR" y
"LEFT CENTER RIGHT" (izquierda, centro, derecha). Ambas empresas se
dedicaban a la venta de juegos de dados, juegos de mesa y productos de
entretenimiento relacionados. George contaba con el registro de la marca "LCR"
(abreviatura de "LEFT CENTER RIGHT") para distinguir un juego de dados. La Corte
Distrital fall6 a favor de Imagination por lo que George apeldé ante la Corte de

Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo con la Corte de Apelaciones, son dos los factores que determinan la
fuerza de una marca: la fuerza conceptual y la fuerza comercial. La fuerza

conceptual se encuentra determinada, en parte, por la ubicacién del signo dentro de

22 George & Company, LLC vs. Imagination Entertainment Limited; Imagination Holdings PTY LTD.; Imagination DVD,
Incorporated. Nos. 06-1769 & 06-1887 U.S. del 2009.
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alguna de las siguientes categorias de distintividad: genérico, descriptivo, sugestivo,
arbitrario o de fantasia. En el caso del signo "LCR" la Corte de Apelaciones coincide

con la Corte Distrital al considerar que se trata de una marca sugestiva.

Pero el andlisis sobre la fuerza de una marca no termina ahi. La ubicacion de un
signo dentro de la categoria descriptiva 0 sugestiva es soélo el primer paso. El
segundo paso considera la fuerza comercial de la marca, un concepto similar a la
interrogante sobre el “secondary meaning” considerado al momento de evaluar la
validez de una marca. Probar el significado secundario implica un riguroso estandar
de evidencias. Son seis los factores que debera considerar la Corte al momento de
determinar la adquisicion de “"secondary meaning”: 1) el gasto en publicidad por
parte del demandante, 2) estudios de consumidores que vinculan la marca con un
origen empresarial, 3) el registro del demandante del éxito de sus ventas, 4) la
cobertura publicitaria no contratada del negocio del demandante, 5) intentos de
plagiar la marca; y 6) la extension y la exclusividad del uso de la marca por parte del

demandante.

Finalmente, la Corte de Apelaciones hace referencia a la Doctrina del Uso Publico
segun la cual las abreviaturas o los sobrenombres usados sélo por el publico pueden
hacer surgir derechos marcarios protegibles para el titular cuya marca ha sido
modificada por el publico. A pesar de que dicha doctrina iria en contra del principio
marcario segun el cual los derechos de los propietarios surgen de una apropiacion
previa y de un uso real en el mercado, existen derechos superiores que se conceden

al titular de la marca modificada por el publico para evitar la confusion de los
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consumidores en el mercado. Es por ello que la Doctrina del Uso Publico
generalmente esta confinada a instancias en las cuales el publico modifica marcas

renombradas convirtiéndolas en abreviaturas o sobrenombres.

Por las razones expuestas, la Corte de Apelaciones confirmé la sentencia de la
Corte Distrital, considerando ademas que "LEFT CENTER RIGHT" no era una marca

registrable.

2.7.2. Comentarios

El presente caso enriquece el analisis realizado sobre el “"secondary meaning”
(capitulo I, 6) al sefalar algunos de los criterios a tomar en consideracion para
determinar si un signo ha adquirido significado secundario. Dichos criterios toman en
cuenta no solo la percepcion del publico consumidor sino también la actuacion del

titular, de terceros competidores y de empresas publicitarias.

Por otro lado, la Doctrina del Uso Publico no seria aplicable en este caso debido a
que la abreviatura del término "LEFT CENTER RIGHT" a "LCR" no fue realizada por
parte de los consumidores sino por el propio titular. Adicionalmente a ello, no se
trataba de una marca renombrada sino de un signo sugestivo y, por tanto, con un
bajo nivel de distintividad, por lo que suscribimos lo resuelto por el Tribunal en

cuanto a que el signo solicitado no era una marca registrable.
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2.8. Caso "VAIL". Sentencia No. 05-1058. *?®

2.8.1. Antecedentes

Vail Associates presenta una demanda ante la Corte Distrital de los Estados Unidos
de Norteamérica en el Distrito de Colorado en contra de Vend-Tel-Co por el uso de
la marca de servicio "1-800-SKI-VAIL" para distinguir servicios de marketing
relacionados con la industria del ski, proveyendo un sistema telefonico automatizado
de discado para ofrecer servicios disponibles en o cerca de Vail, Colorado y
locaciones de resorts cercanos, esto en base a su marca de servicio mixta que
contenia el término "Vail" y que distinguia instalaciones de ski colina abajo,
instalaciones de ski sobre hielo, expediciones y caminos de ski a campo través,
caminos para escalar y explorar, montar a caballo, servicios de hoteles resort y

restaurantes y servicios de tiendas de descuento en el campo del equipo recreativo.

Vail Associates realizé una encuesta y presentd el testimonio de un experto. Sin
embargo, la Corte Distrital encontré errores en la metodologia de la encuesta y
consideré poco confiable el testimonio. Vend-Tel-Co introdujo el testimonio de Daniel
Hoffman, profesor de marketing en la Universidad de Denver con veintidés afios de
experiencia en investigacion en marketing. Hoffman testific6 que la encuesta sufria
de sistematicos errores de disefio y que fall6 en adecuarse a los principios

generalmente aceptados en las encuestas.

125 yv/ail Associates, Inc. y Vail Trademarks, Inc. vs. Vend-Tel-Co., LTD., y Eric A. Hanson. No. 05-1058 U.S. del 2008.
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Otro factor a tomar en consideracion, de acuerdo a la Corte de Apelaciones, es la
fuerza de "Vail' como marca de servicio. En este punto Vail Associates tampoco tuvo
éxito debido a que nada en el registro o en la ley aplicable sugeria que la Corte
Distrital hubiese fallado en concluir que la marca "Vail™ no es particularmente fuerte:
la evidencia de Vail Associates sobre un significado secundario no era

particularmente fuerte.

Segun la Corte de Apelaciones, una marca fuerte es aquella que es rara vez usada
por terceros distintos a su propietario, mientras que una marca débil es aquella que
es usada con frecuencia por terceros. Cuanto mayor sea el numero de marcas
idénticas o similares que se encuentren en uso para productos distintos, menor es la
probabilidad de confusion entre dos bienes especificos que incorporen la marca

débil.

La Corte de Apelaciones confirmd la sentencia de la Corte Distrital y fall6 a favor de
Vend-Tel-Co, concluyendo que Vail Associates no merecia una proteccion marcaria
extendida debido a que los registros demostraban que el término era, ante todo,

geografico, describiendo un destino de ski en Colorado.

2.8.2. Comentarios
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En el presente proceso se discute nuevamente la validez de la encuesta realizada
por parte del accionante, esta vez para probar la existencia de riesgo de confusion
entre las marcas en conflicto, encuesta que fue descalificada por la opinion de un
experto en marketing. Consideramos adecuada la intervencion de un especialista en
la materia dado que la realizaciobn de encuestas se rige por una metodologia

particular a fin de no confundir la opinion de los entrevistados.

Suscribimos nuevamente el pronunciamiento del Tribunal dado que, al igual que en
el caso de "Leelanau™ y de "OBX", el término "Vail" indicaria una procedencia
geografica, brindando informacion acerca del servicio prestado que, al ser un signo
descriptivo, no contaria con la distintividad suficiente para acceder por si sélo a

registro.

2.9. Caso "WSI". Sentencia No. 06-13174. '%¢

2.9.1. Antecedentes

Welding Services, Inc. interpuso una demanda ante la Corte Distrital de los Estados
Unidos de Norteamérica en el Distrito Norte de Georgia contra Welding
Technologies, Inc., Terry Forman, Robert Henson, Charles Jones y Rod Forman por
el uso del signo mixto WT con un simbolo anaranjado rotatorio en base a su logo

gue contiene las iniciales WSI rodeadas por un circulo. Ambas empresas se

126 Welding Services, Inc. vs. Terry Forman, Welding Technologies, Inc., Robert Henson, Charles Jones, Rod Forman. No. 06-
13174 U.S. del 2007.
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dedicaban a brindar el servicio de mantenimiento de equipos usados en la industria

pesada.

La OPM denego el registro de la marca "WSI" debido a su similitud con la marca
“"WSI" usada para identificar servicios altamente relacionados. Welding Services, Inc.
apeld ante la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos de

Norteamérica.

De acuerdo a la Corte de Apelaciones, algunas marcas son inherentemente
distintivas; otras marcas, a pesar de no ser inherentemente distintivas, adquieren
distintividad al ser asociadas en la mente del publico con los productos o servicios
ofrecidos por el propietario de la marca; y algunas marcas nunca podran convertirse
en distintivas. La distintividad es una cuestion de hecho, ya sea que la cuestion sea

la distintividad inherente o la distintividad adquirida.

En cuanto a si un término ha adquirido o no significado secundario, ello depende de
la extension y de la naturaleza del uso del término, la naturaleza y la extension de la
publicidad y de la promocion del término, los esfuerzos por parte del propietario de
promover una conexion conciente entre el nombre y el negocio y el grado de
reconocimiento real por parte del publico de que el término designa un producto o un

servicio del propietario.
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Las abreviaturas pueden volverse protegibles si la parte que solicita proteccion para
dicha abreviatura demuestra que tiene un significado distinto al de las palabras
tacitas en la mente del publico. Mientras que, por lo general, la inversion en
publicidad es relevante para la interrogante sobre el significado secundario, la
pregunta sobre si una abreviatura tiene un significado discreto en la mente del
publico distinto a las palabras genéricas de las cuales proviene requiere de otro tipo

de evidencia.

Por las razones expuestas, la Corte de Apelaciones confirmé la sentencia de la

Corte Distrital.

2.9.2. Comentarios

Del mismo modo en que en su momento tratamos el tema de la genericidad
originaria y la genericidad sobrevenida (capitulo I, 3.2.2.2.), la Corte de Apelaciones
trata el tema de la distintividad inherente y de la distintividad sobrevenida o

“secondary meaning’.

Sobre la interrogante acerca del significado secundario de un signo, la Corte sefiala
un criterio adicional a los vistos en el caso 'LCR": la naturaleza del uso del término.
En otras palabras, si la denominacion esta siendo empleada en su significado
originario (genérico o descriptivo) 0 si se esta asociando a la misma con un

significado distinto (el significado secundario).
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Consideramos ademas que cuando el Tribunal hace referencia a marcas que nunca
podran convertirse en distintivas se refiere, principalmente, a los signos genéricos
los cuales, como sefialaramos en su momento, no pueden adquirir un significado
secundario de acuerdo al sistema norteamericano. En cuanto a la distintividad del
signo solicitado, estamos de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal debido a que el
accionante no logré acreditar que la abreviatura solicitada habia adquirido un

significado secundario.

3. Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

A continuacion revisaremos algunos pronunciamientos de la Sala de Propiedad

Intelectual sobre signos genéricos, descriptivos y usuales.

3.1. Caso "SUNCARE" (mixta). Resolucién N° 0675-2011/TPI-INDECOPI.**’

3.1.1. Antecedentes

Mediscience S.A.C. (Perl) solicita el registro de la marca "SUNCARE" en la
combinacion de colores rojo y anaranjado, acompafiada al lado izquierdo por la

figura de tres soles, para distinguir productos de protecciébn solar; cremas

127 Resoluciéon N° 0675-2011/TPI-INDECOPI de fecha 1 de abril de 2011, recaida en el Expediente N° 391811-2009.
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cosmeéticas, cremas para aclarar la piel, decolorantes para uso cosmético y

productos para el cuidado de la piel (clase 3 de la Clasificacion Internacional).

SUNCARE

A dicha solicitud se opone Jafer Limited (Bermuda), empresa dedicada a la
produccion y comercializacion de productos de la clase 3 bajo la marca "UNIQUE",
argumentando que el signo solicitado carecia de la distintividad requerida, siendo
descriptivo y con elementos figurativos que no le otorgaban distintividad.
Mediscience S.A.C., a su vez, absuelve el traslado de la oposicion sefialando que el
signo solicitado si goza de la distintividad necesaria, ya que esta conformado por la
conjuncién de términos en idioma inglés, siendo evocativo de los productos que va a
distinguir. Ademas, alega que se encuentran registradas las marcas NON SUN, SUN

BLOCK, BODY SPA NATURAL CARE, SUN ACTIVE UV, entre otras.

La Comision de Signos Distintivos declaré infundada la oposicion y otorg6 el registro
del signo solicitado considerando que, a pesar de que el signo "SUNCARE" esta
conformado por particulas que no habian perdido su individualidad y cuyo significado
informa al consumidor sobre las caracteristicas del producto (productos destinados
al cuidado de la piel contra los efectos del sol), la figura estilizada de tres soles y el
tipo de escritura caracteristica logra conformar un signo que en su conjunto goza de

capacidad distintiva.
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Jafer Limited interpuso recurso de apelacion reiterando sus argumentos respecto a
la irregistrabilidad del signo y agregando que los elementos graficos también
resultaban descriptivos. La Sala de Propiedad Intelectual considerd que, ademas de
que la expresion "SUNCARE" resulta descriptiva de los productos que pretende
distinguir, los elementos figurativos y cromaticos que acompafan al signo pasan
desapercibidos dentro del mismo y no contribuyen a darle distintividad por lo que el
signo se encontraria incurso en las causales de prohibicion establecidas en el

articulo135 incisos b) y e) de la Decisién 486.

3.1.2. Comentarios

En este caso tenemos una denominacion en idioma extranjero conformada por las
palabras SUN (sol) y CARE (cuidado). En aplicacion de la Doctrina de los
Equivalentes Extranjeros, consideramos que la misma puede ser objeto de
traduccion, dando como resultado la expresion “cuidado contra el sol’, lo cual
describe una de las propiedades de los productos a los que pretende distinguir el
signo en cuestion. En consecuencia, nos encontramos ante un término descriptivo y,

por consiguiente, carente de distintividad.

En cuanto a los elementos adicionales que acompafan al signo, al tratarse
anicamente de las figuras de tres soles en la combinacion de dos colores alusivos a
las mismas (rojo y anaranjado) no le otorgaria mayores elementos de identificacion y
diferenciacion, por lo que coincidimos con el pronunciamiento de la segunda

instancia administrativa que revoco la resoluciéon que otorgd el registro.
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3.2. Caso "PRENDACUOTA" (mixta). Resolucion N° 0808-2011/TPI-

INDECOP|.1?8

3.2.1. Antecedentes

Inversiones La Cruz S.R.L. (Peru) solicita el registro de la marca "PRENDACUOTA"
(mixta) en la combinacion de colores verde y azul para distinguir préstamos

(financiacion) (clase 36 de la Clasificacion Internacional).

PRENDACUOTA

La Direccion de Signos Distintivos deniega el registro al considerar que los términos

"PRENDA" y "CUOTA" darian a entender al usuario que para contratar o acceder a
los servicios de préstamos (financiacion) tendra que dar en garantia un bien mueble
(prenda) y luego retribuir y/o pagar dicho préstamo en la modalidad de cuotas.
Adicionalmente, la grafia especial y los elementos figurativos y cromaticos no le
otorgarian la distintividad necesaria para acceder al registro por tratarse de
elementos accesorios a la denominacion del signo solicitado. En consecuencia,

deniega el registro en virtud al articulo135 incisos b) de la Decision 486.

Inversiones La Cruz S.R.L. apela la resolucion de primera instancia indicando que el
signo venia siendo usado intensamente en el mercado desde enero del 2010,

habiéndose efectuado una importante inversibn en su posicionamiento y

128 Resolucion N° 0808-2011/TPI-INDECOPI de fecha 13 de abril de 2011, recaida en el Expediente N° 412336-2010.
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consolidacion. La accionante sefiala ademas que el signo debe considerarse
evocativo; que tiene una combinacion de colores, tipo de letra y disefio que
contribuyen a dotarlo de distintividad; que se encuentran registradas las marcas
"PRENDAMAS, "PRENDAFACIL" y "PRENDAMOVIL" sobre la dltima de las cuales

es titular.

La Sala de Propiedad Intelectual concluye a su vez que la denominacion
"PRENDACUOQTA" esta conformada por dos términos que, individualmente, informan
sobre algunas de las caracteristicas de los servicios de financiacion que se
pretenden distinguir pero que, en conjunto, no aluden a una idea concreta con
relacion a dichos servicios por lo que el signo solicitado, al ser evocativo, poseeria la

distintividad necesaria para acceder a registro.

3.2.2. Comentarios

Siguiendo con el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el caso "AMERICA TELECOM™ tenemos que, en el caso de una marca
conformada por una denominacion compuesta, la misma debe estar integrada por

uno o mas vocablos que la doten por si misma de distintividad suficiente.

En este caso, coincidimos con el voto en discordia de la Vocal Teresa Stella Mera
Gomez al considerar que las denominaciones 'PRENDA"y "CUOTA" no han perdido
su individualidad dentro del signo, por lo que informan directamente que los servicios
de préstamos (financiacion) seran pagados en cuotas y que, ademas, estara sujeto a

qgue el usuario constituya una prenda sobre el bien. Ademas, la denominacién no
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cuenta con elementos graficos o figurativos adicionales que le otorguen la suficiente
fuerza distintiva para acceder a registro por lo que se trataria de un signo

descriptivo.

3.3. Caso "Ml OFICINA". Resolucion N° 2387-2011/TPI-INDECOPI.*?°

3.3.1. Antecedentes

Telefonica Moviles S.A. (Peru) solicita el registro de la marca "Ml OFICINA™ para
distinguir aparatos telefonicos; receptores telefonicos; transmisores telefonicos;
cables telefonicos; equipos de comunicacion; aparatos para el registro, transmision,
reproduccion del sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos; equipos para
el tratamiento de la informacion y ordenadores (clase 9 de la Clasificacion
Internacional) y telecomunicaciones (clase 38 de la Clasificacion Internacional). Al
registro en esta ultima clase se opone Administradora de Marcas R.D., S. de R.L. de
C.V.. La Direccion de Signos Distintivos otorga el registro para el servicio y deniega el
mismo para los productos de la clase 9 por no contar con la capacidad distintiva
suficiente al considerar que el término "Ml OFICINA® dar4d a entender a los
consumidores que los productos, por su naturaleza, utilidad y finalidad, contaran con
todas las funciones y herramientas propias de trabajos realizados en una oficina

pudiendo ser realizadas y ejecutadas desde cualquier otro espacio.

Telefénica Moviles S.A. apela la resolucion manifestando que la expresion que

conforma el signo no tiene ninguna relacion con los productos a distinguir por lo que

129 Resolucion N° 2387-2011/TPI-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2011, recaida en el Expediente N° 395368-2009.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




\‘\ﬁNEg&

4 td UNIVERSIDAD
TESIS PUCP % UNIVERSID

DEL PERU

es arbitraria, siendo titular de la marca "Ml OFICINA" para distinguir servicios

comprendidos en la clase 8 de la Clasificacion Internacional.

La Sala de Propiedad Intelectual concluyd que la denominacion "MI OFICINA™ podia
evocar o sugerir al consumidor varias ideas, a saber: que con la ayuda de dichos
dispositivos se pueden realizar actividades laborales sin acudir a la oficina, que a
través de dichos dispositivos se puede acceder a documentos o programas de la
oficina, que no es necesario tener una oficina para poder prestar los servicios puesto
que toda la informacién que se requiere se encuentra en dichos dispositivos. En
consecuencia, el signo solicitado constituye un término evocativo y, por tanto,

registrable.

3.3.2. Comentarios

De acuerdo al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
el caso "VISOPH", consideramos que el término "MI OFICINA" para los productos
comprendidos en la clase 9 si es evocativo y, por tanto, su titular debe aceptar que
otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o caracteristicas de su

marca.

Resaltamos que el signo es evocativo y no descriptivo debido a que, como bien
seflala la Sala de Propiedad Intelectual, se requerird de cierto esfuerzo de
imaginacion por parte del publico consumidor para establecer la relacion existente
entre el signo y los productos a los que se refiere. Si bien la denominacion "Ml

OFICINA" hace referencia a uno de los lugares en donde se suelen utilizar los
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productos referidos, dicha relacion no es directa, por lo que no se trataria de un

signo descriptivo sino mas bien de uno con distintividad débil.

3.4. Caso 'DURACOLOR SATINADO" (mixta). Resolucion N° 0644-2008/TPI-

INDECOP|.**

3.4.1. Antecedentes

Pinturas Anypsa S.A. (Per() solicita el registro de la marca constituida por la
representacion estilizada de un balde en cuyo interior se aprecia una figura
cuadrangular dividida en tres espacios separados por lineas horizontales, en el
espacio superior se ubica la denominacion "DURACOLOR" escrita en letras
caracteristicas antecedida por una frase alusiva al producto; en el centro se ubica la
denominacion "SATINADO" escrita en letras caracteristicas y en la franja inferior, la
frase "LATEX PREMIUM ACRILICO 100% LAVABLE" escrita en letras
caracteristicas, todo en los colores dorado, rojo, negro y blanco, para distinguir
pinturas en general, lacas, preservantes contra la herrumbre, pigmentos, masilla de
resinas naturales, barniz, imprimantes para colores, resinas naturales en bruto,
diluyentes para colores y pinturas, colorantes para la fabricacion de pinturas a base
de latex lavables (clase 2 de la Clasificacion Internacional), solicitud a la cual formula
oposicion Corporacion Peruana de Productos Quimicos S.A. — CPPQ S.A. (Peru) en
base a sus marcas "CPP LATEX ACRILICO SATINADO" y etiqueta, "CPP
SATINADO" y figura y "LATEX ACRILICO SATINADO CPP" y etiqueta. La opositora

argumenta que su producto denominado "SATINADO™ se fabrica y comercializa

1% Resolucion N° 0644-2008/TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2008, recaida en el Expediente N° 289628-2006.
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desde hace 15 afos, que en principio podria considerarse descriptiva pero que su
empresa ha obtenido el registro, que el estilo de las letras "SATINADO" en los
signos son muy similares asi como la disposicion de otros elementos y que los

signos distinguen los mismos productos.

| e

4 )
-;{:?ff.nﬁf/_t_‘?..

Pinturas Anypsa S.A. manifiesta, a su vez, que la denominacién "SATINADO™ carece
de distintividad, que la distintividad de las marcas registradas por la opositora se
debe a otros elementos y que en el caso del signo solicitado la denominacion

"DURACOLOR" es lo que dota de distintividad al signo.

La Oficina de Signos Distintivos considera que la denominacién que conforma el
signo sera percibida por el publico consumidor como la conjuncion de los términos
"DURA" y "COLOR", resultando la denominacion "DURACOLOR SATINADO"
descriptiva en la medida en que informa sobre la duracién del color y el tipo de
acabado que se lograra luego de la aplicacion de los productos. Por las razones

expuestas, se deniega la marca.

Pinturas Anypsa S.A. presenta recurso de apelacion, indicando que el signo ha sido
fraccionado y no analizado en forma conjunta, dejandose de lado la existencia de

elementos tales como la denominacion "DURACOLOR", la combinacién de colores y

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP ) gz_:_\gagmn

DEL PERU

la diagramacion del producto y que la denominacion "DURACOLOR" es

perfectamente distintiva.

La Sala de Propiedad Intelectual concluye que el término "SATINADO™ es genérico
al ser el nombre de un tipo de pintura mientras que la frase "LATEX PREMIUM
ACRILICO 100% LAVABLE" es descriptiva y por tanto, irreivindicable. Sin embargo,
respecto a la denominacion "DURACOLOR", la Sala considera que se trata de un
término evocativo y que los elementos figurativos que acomparfian al signo asi como
la combinacion de colores aportan distintividad al signo solicitado, siendo posible su

registro.

3.4.2. Comentarios

En el caso de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina preciso
en el proceso seguido sobre el signo "JIRAFA POPULAR™ que se debe de tomar en
consideracion la totalidad de los elementos que integran el signo y que, por lo
general, el elemento denominativo suele ser el mas caracteristico. Sin embargo, por
su tamario, color y colocacion, el elemento grafico puede tener prioridad sobre el

primero. En nuestra opinion, este seria el caso del presente signo.

A pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual opté por considerar que
"DURACOLOR" era evocativo y no descriptivo, no estamos de acuerdo con dicho
pronunciamiento sino con el de la Oficina de Signos Distintivos. Esto toda vez que
en la union, los términos "DURA" y "COLOR" no han perdido su individualidad,

informando directamente acerca de algunas de las caracteristicas de los productos
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gue se pretenden registrar. En todo caso, el signo seria registrable debido a los
elementos cromaticos y figurativos que lo acomparfan pues las denominaciones que

lo conforman se limitan a describir los productos.

3.5. Caso "PORTALAMPARAS" (mixta). Resolucion N° 0703-2008/TPI-

INDECOPI. 3!

3.5.1. Antecedentes

Portaldamparas S.R.L. (Perd) solicita el registro de la marca "PORTALAMPARAS"
escrita en letras caracteristicas antecedida por la representacion estilizada de la letra
P dentro de una figura de bordes redondeados, todo en la combinacion de colores
azul y guinda para distinguir artefactos para la iluminacién (clase 11 de la
Clasificacion Internacional), solicitud a la que se opone Josfel lluminacion S.A.C.
(Pert) alegando que el signo solicitado es genérico, que no es posible la inscripcion
de signos de conformidad con normas técnicas y que su inscripcion privaria la

utilizacion de la palabra "PORTALAMPARAS".

[E PORTALAMPARAS

Portalamparas S.R.L. contesta la oposicidon, manifestando que el término no puede

ser reivindicable, pues resulta de uso general, no siendo asi la combinacion de

131 Resolucion N° 0703-2008/TPI-INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2008, recaida en el Expediente N° 272453-2006.
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elementos graficos que acompafian el término ni la forma en que se encuentran
distribuidos; que en la clase 11 de la Clasificacion Internacional estan registradas
una serie de marcas que contienen la palabra "LAMPARAS" y que la denominacion
"PORTALAMPARAS" constituye su nombre comercial y razén social con la que se

ha dado a conocer desde hace muchos anos.

La Oficina de Signos Distintivos concluye que el signo solicitado no es apto para
indicar el origen empresarial de aparatos de iluminacion en la medida en que su
elemento mas relevante transmite la idea de un objeto que sirve para sostener
lamparas, sin contar con otros elementos que le otorguen distintividad, por lo que

deniega su registro.

Portalamparas S.R.L. (Pera) apela la resolucion, sefialando que no se ha tomado en
consideracion que el signo solicitado constituye su nombre comercial y que, por

tanto, tiene un derecho preferente a registrarlo como marca.

La Sala de Propiedad Intelectual declara nula la resolucion de primera instancia
debido a que no tomé en consideracion el pedido del solicitante de no reivindicar la
denominacion "PORTALAMPARAS". En este sentido, al tomarse en consideracion
s6lo la representacién estilizada de la letra P ademas del resto de elementos
figurativos y cromaticos, el signo no incurre en ninguna de las causales de

prohibicién, por lo que procede su registro.

3.5.2. Comentarios
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De acuerdo al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
el caso "AGUA SANTA", para determinar si un signo es genérico se debe tomar en
consideracion el criterio de los consumidores asi como la relacién del signo con el
producto que pretende distinguir. También se tendra que tomar en cuenta si el signo

forma parte de un conjunto que le otorgue significado propio.

En este caso, inicialmente, el signo designaba al producto que pretendia distinguir y
no contaba con elementos adicionales que le otorgasen la fuerza distintiva
necesaria. Sin embargo, al excluirse del registro la denominacién y al tomarse solo
en cuenta la letra inicial de la misma, ademas de los elementos figurativos y la
combinaciéon de colores, el signo si seria registrable, no pudiendo impedirse la
utilizacion del término por parte de terceros, por lo que coincidimos con el
pronunciamiento de la Sala. Sin embargo, se trataria de un signo con distintividad

deébil.

3.6. Caso ‘PREZLET (mixta). Resolucién N° 0945-2008/TPI-INDECOPI.**

3.6.1. Antecedentes

Juan Alberto Wimpon Salinas (Perd) solicitdé el registro de la marca "PREZLET"
escrita en letras caracteristicas la cual se encuentra superpuesta sobre una figura de
forma irregular, en la parte inferior se encuentra la representacion de una figura de
forma ovalada y lineas verticales en ambos extremos, sin reivindicar las frases

MANTEN TU LINEA, BAJO EN GRASA y 0% COLESTEROL; todo en los colores

132 Resolucion N° 0945-2008/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2008, recaida en el Expediente N° 311845-2007.
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rojo, negro, amarillo y blanco, para distinguir bocaditos hechos a base de harina de

trigo, en forma de bastones (clase 30 de la Clasificacion Internacional).

La Oficina de Signos Distintivos otorgé el registro sin reivindicar la denominacion
"PREZLET" por considerarla genérica, debido a su cercania fonética y grafica con el
término "PRETZEL" (tipo de galleta o bocadillo horneado y retorcido en forma de

lazo).

Juan Alberto Wimpon Salinas present6 recurso de apelaciéon en el extremo en que
se le otorgd el registro del signo solicitado sin reivindicar la denominacién
"PRETZEL", sefalando que el término hace referencia a un bocadillo de origen
aleman bastante popular en América del Norte y Australia, que el consumidor
peruano no se encuentra familiarizado con dicho término, que la denominacion
solicitada es "PREZLET" la cual sera percibida como un término de fantasia y que ya
es titular de la marca mixta "PREZLET" para la clase 30 de la Clasificacion

Internacional.

La Sala de Propiedad Intelectual concluyd que la denominacién "PREZLET" era
bastante similar al término "PRETZEL" y que este ultimo resulta genérico para los

productos que pretende distinguir, por lo que la denominacion "PREZLET" es un
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signo genérico. Ademas preciso que, si bien se otorg6 anteriormente una marca que
contenia dicha denominacion sin realizar alguna observacion, ello no significa que la
misma sea considerada distintiva, sino que se otorgo en virtud de los elementos
adicionales que forman parte del signo, por lo que se confirma la resolucion de

primera instancia.

3.6.2. Comentarios

En este caso se encuentra en discusibn nuevamente un término en idioma
extranjero. Siguiendo con lo sefialado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en “coverCAMP", una palabra en idioma extranjero cuyo significado se haya

hecho de conocimiento de la mayoria del publico no sera registrable.

Tratdndose de un signo que pretende distinguir un producto alimenticio de consumo
masivo, es posible presumir que el consumidor medio no prestaria mucha atencion al
momento de efectuar la compra, siendo probable su confusion de la denominacion
"PREZLET" con el término "PRETZEL", los cuales contienen las mismas letras

dispuestas casi en el mismo orden y que producen la misma impresién sonora.

Consideramos ademas que hubiese resultado conveniente la realizacion de una
encuesta para determinar si el término "PRETZEL" resultaba de conocimiento por
parte del publico consumidor al cual se encontraba dirigido el producto. Sin embargo,
por las razones anteriormente expuestas, coincidimos con el pronunciamiento de la

autoridad administrativa.
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3.7. Caso 'CHELEBRANDO". Resoluciéon N° 0576-2008/TPI-INDECOPI. 133

3.7.1. Antecedentes

Raul Gustavo Romero Salazar (Perd) solicitd el registro de la marca
"CHELEBRANDO" para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras
bebidas no alcohdlicas (clase 32 de la Clasificacion Internacional), solicitud a la cual
se opone Unidn de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Peru) en base
a varias marcas registradas para cervezas y gaseosas. La empresa argumenta que
la denominacion "CHELEBRANDO" fusiona los términos "CHELA™ vy
"CELEBRANDO" y que el caracter genérico del término “chela” para distinguir
productos de la clase 32 (reconocido mediante resolucion) hace que
"CHELEBRANDO" informe directamente sobre caracteristicas del producto, por lo

gue su registro debe ser denegado.

El solicitante absuelve el traslado manifestando que la referida denominacion es de
fantasia, que el término "CHELA" no se encuentra incluido en la denominacion sino
unicamente el prefijo "chel” el cual sugiere la idea de productos relacionados con la
cerveza y que posee diversas marcas constituidas por el prefijo “chel” tales como

"CHELICIDAD" y "CHELIZ DIA".

133 Resolucion N° 0576-2008/TPI-INDECOPI de fecha 4 de marzo de 2008, recaida en el Expediente N° 309191-2007.
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La Oficina de Signos Distintivos resuelve que "CHELEBRANDO" no resulta
descriptivo de un aspecto esencial de los productos que pretende distinguir sino que

se trata de un término evocativo y que, por tanto, posee capacidad distintiva.

Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A. presenta recurso de
apelacion, reiterando sus argumentos respecto a que el signo carece de distintividad
y que no puede ser considerado evocativo pues informa directamente acerca de uno
de sus bienes asi como su ocasién de consumo. Raul Gustavo Romero Salazar
absolvio el traslado reiterando sus argumentos en cuanto a que el signo no esta
conformado por las palabras "CHELAS" y "CELEBRANDO™ y que es suficientemente

distintivo al ser evocativo.

La Sala de Propiedad Intelectual concluy6 que las particulas que conforman el signo
contienen una evocacion la cual no constituye una caracteristica o una cualidad
innata al producto por lo que se trata de un término evocativo y susceptible de ser

registrado.

3.7.2. Comentarios

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia en el caso "VISOPH",
cuando se trate de denominaciones conformadas por particulas de uso comun, la

distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

En el presente caso, si bien el término “chela” resulta comun o usual para distinguir

“cervezas” pues entre su publico consumidor se le designa de esa manera, su
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conjuncion con la palabra “celebrando™” le otorga la distintividad requerida. Ademas,
como sefiala la Sala de Propiedad Intelectual con cuya resolucion coincidimos y de
acuerdo con la definicidon que dimos en el capitulo | (3.2.2.1.), no se esta haciendo
referencia a caracteristicas o condiciones importantes o “innatas” del producto sino a
una de las tantas ocasiones en las cuales se puede consumir el mismo. En
consecuencia, el término “celebrando” no es descriptivo del producto y su union con
la palabra “chela” da como resultado una nueva palabra que requerira de cierto
esfuerzo imaginativo por parte del publico para ser relacionada con el producto

“cerveza’.
3.8. Caso "LA PELU" (mixta). Resolucién N° 1008-2008/TPI-INDECOPI.*3*

3.8.1. Antecedentes

Lapelu S.A.C. (Peru) solicita el registro de la denominacién "LAPELU" escrita en
letras caracteristicas donde la letra E esté escrita al revés para distinguir servicios de

cuidados de higiene y de belleza (clase 44 de la Clasificacion Internacional).

3 palu

134 Resolucion N° 1008-2008/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2008, recaida en el Expediente N° 313203-2007.
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La Oficina de Signos Distintivos deniega el registro al considerar que el elemento
grafico que conforma a la denominacion no le otorga especiales caracteristicas al
ser un tipo de letra minuscula simple. Por otro lado, el término “pelu”, a pesar de no
corresponder a una palabra del idioma castellano, hace alusiébn a la palabra

“peluqueria’ en la cual se brinda servicios de cuidados de higiene y de belleza.

Lapelu S.A.C. interpone recurso de apelacion, indicando que la forma caracteristica
de la escritura del signo asi como el hecho de que la letra E se encuentre invertida
resulta en conjunto distintiva por lo que el signo podria considerarse, en todo caso,

evocativo y, en consecuencia, registrable.

La Sala de Propiedad Intelectual indica a su vez que la denominacion "LA PELU" es
una expresion coloquial que hace referencia al concepto "LA PELUQUERIA" por lo
que la designacion, para servicios de cuidado de higiene y de belleza, resulta un
término usual. La Sala considera asimismo que la escritura de la denominacién no
presenta rasgos particularmente caracteristicos, siendo que la inversion de la letra E

no resulta claramente perceptible. En consecuencia, el signo debe ser denegado.

3.8.2. Comentarios

Segun lo establecido por la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito de los
Estados Unidos de Norteamérica en el caso "WSI", un término o una abreviatura
habra adquirido significado secundario dependiendo de la extensién y de la
naturaleza de su uso, de la naturaleza y de la extension de su publicidad y

promocién, de los esfuerzos por parte del propietario de promover una conexion
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conciente con el negocio y del grado de reconocimiento real por parte del publico de

gue el término designa un producto o un servicio del propietario.

En este caso, el solicitante no ha cumplido con acreditar ninguno de los factores
referidos por lo que el término "LA PELU" debe ser entendido en su significado
primario, es decir, una forma abreviada y coloquial de hacer referencia a un
establecimiento donde se brindan servicios de peluqueria, por lo que suscribimos lo

resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual.

3.9. Caso "TOP CHELA" (mixta). Resolucién N° 1828-2008/TPI-INDECOPI.**

3.9.1. Antecedentes

Cervecera Grupo Torvisco S.A. (Peru) solicito el registro de la denominacion "TOP
CHELA" escrita en letras caracteristicas dentro de un figura rectangular en la
combinacion de colores azul y rojo para distinguir cervezas, aguas minerales y
naturales, gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y zumos de frutas,
siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (clase 32 de la Clasificacion
Internacional) a la cual formula oposicién Unién de Cervecerias Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Peru) en base a su titularidad sobre diversas marcas que distinguen
cervezas y gaseosas. Adicionalmente a ello, la opositora indica que el elemento mas
importante es el denominativo, constituido por un término que informa sobre la calidad

de algo (TOP) y por un término genérico entendido como sinénimo de cerveza (CHELA).

135 Resolucion N° 1828-2008/TPI-INDECOPI de fecha 24 de julio de 2008, recaida en el Expediente N° 309797-2007.
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Finalmente, la opositora alega que con respecto al resto de productos el signo resultaria

enganoso.

Pinturas Anypsa S.A. (antes Cervecera Grupo Torvisco S.A.) contesto el traslado de
la oposicion sefialando que el andlisis debia realizarse en forma conjunta, que el
término "TOP” no tenia significado alguno para el consumidor peruano, que el
término genérico "CHELA" estaba acompafiado en la etiqueta por el término
“cerveza’ y que careceria de sentido sefialar en el mismo signo dos palabras

sinénimas.

La Oficina de Signos Distintivos consider6 que la union de los términos "TOP" y
"CHELA" formaban una unidad distintiva capaz de cumplir una funcibn marcaria en el
mercado, ademas de la grafia caracteristica y de la combinacién de colores azul y rojo

todo lo cual determinaba que el signo contara con la distintividad necesaria.

Unién de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A. apela la resolucion,
reiterando sus argumentos sobre la relevancia del elemento denominativo del signo
sefialando ademaés que, si bien la solicitante tiene otros signos inscritos que incluyen el
término "TOP”, los criterios que sirvieron de base para casos anteriores no resultan
vinculantes, salvo que hubiesen sido considerados precedentes de observancia

obligatoria. Grupo Torvisco S.A. (antes Pinturas Anypsa S.A.) reiter6 que el signo en
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su conjunto si cumplia con ser suficientemente distintivo y que el término "TOP” no

es de uso comun en el mercado de cervezas.

La Sala de Propiedad Intelectual resuelve que la unién de un término descriptivo
(TOP) con una denominacién comun o usual en relacion a cervezas (CHELA) daba
como resultado una frase de caracter descriptivo, dando a entender que la cerveza
que se ofrece es la mejor del mercado. En consecuencia, y al considerarse que los
elementos adicionales no le otorgan la distintividad necesaria al signo, se deniega su

registro.

3.9.2. Comentarios

En este caso coincidimos nuevamente con el pronunciamiento de la Sala de
Propiedad Intelectual debido a que la union de un término usual con un término
descriptivo, es decir, de dos términos carentes de distintividad, no pueden dar como
resultado una denominacion distintiva. Esto a pesar de estar acompafiada por otros
elementos pues la inclusién de un rectangulo que contiene a la denominacién y la

combinacion de dos colores no aportan a la distintividad del signo.

4. A modo de conclusion del presente capitulo

En cuanto a las resoluciones y las sentencias revisadas, s6lo queda sefialar que
coincidimos en lineas generales con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina. Sobre las marcas evocativas, otorga un concepto y sefiala la

forma como debe realizarse el examen comparativo, al igual que en el caso de las
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palabras de uso comun. Con respecto a las marcas mixtas, explica el papel que
juegan los elementos que las conforman al momento de realizarse el examen de
registrabilidad. Sobre los signos genéricos, indica aquellos casos en los cuales se
puede considerar que el signo posee distintividad. En relacion a las palabras en
idioma extranjero, sefiala aquellas situaciones en las que el signo no sera
registrable. Finalmente, en el caso de los signos descriptivos, se expone la razén de

ser de la prohibicion.

Con referencia a las sentencias de las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos
de Norteamérica, estamos muy de acuerdo con la realizacion de encuestas, tema
que se vera nuevamente en el Gltimo capitulo y que se encuentra presente en los
casos 'COCOA BUTTER FORMULA", "LEELANAU" y "VAIL". Algunos temas
adicionales que han sido tratados en dichas sentencias son el test del significado
primario, los factores para evaluar la genericidad de un signo, la presencia en un
nombre de dominio, el significado secundario, la Doctrina de los Equivalentes
Extranjeros, el puablico consumidor relevante, los términos geograficamente
descriptivos o] genéricos, la fuerza de una marca, la

Doctrina del Uso Publico y las abreviaturas.

En ultimo lugar, con respecto a las resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual
del INDECOPI, no estamos de acuerdo con dos de los nueve pronunciamientos
revisados (casos "PRENDACUOTA" y "'DURACOLOR SATINADQO") y consideramos
gue en mas de un caso hubiese sido conveniente la realizacion de una encuesta

entre el publico consumidor relevante. Los conceptos tratados en dichas
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resoluciones son las denominaciones en idioma extranjero, los signos evocativos,

descriptivos, genéricos y usuales.
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CAPITULO IV
CRITERIOS PARA LA APLICACION DE LA PROHIBICION EN EL

ORDENAMIENTO PERUANO

En este punto corresponde analizar los criterios que se aplicaran en el examen de
fondo de los signos distintivos solicitados a registro. Para ello, consideramos

conveniente comenzar con la revision de la normativa nacional sobre la materia.

El Decreto Legislativo 1075, en el art. 45 y siguientes, regula las disposiciones
relativas al registro de marcas. Es asi que los articulos 45 y 46 contienen las

siguientes disposiciones en relacion a los signos denominativos:

"Art 45.- Determinacion de semejanzas

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de

inducir a confusién y error al consumidor, la Direccibn competente

tendra en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a)la apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de
conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las
diferencias;

b) el grado de percepcion del consumidor medio;

c)la naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercializacion o prestacién, respectivamente;

d)el caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y
reputacién en el mercado; y

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




\‘\ﬁNEg&

4 td UNIVERSIDAD
TESIS PUCP % UNIVERSID

DEL PERU

e)si el signo es parte de una familia de marcas.

Art 46.- Signos denominativos

Tratandose de signos denominativos, en adicion a los criterios
sefalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendra en
cuenta lo siguiente:

a) la semejanza grafico-fonética

b) la semejanza conceptual; vy,

c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el
analisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.”

Sobre el particular, debemos mencionar que tanto el art. 45 como el art. 46 del
presente decreto recogen textualmente lo regulado en los arts. 131 y 132,
respectivamente, del Decreto Legislativo 823, norma que regulaba la materia antes
de la dacion del Decreto Legislativo 1075, el cual entré en vigor a comienzos del

20009.

Como podemos apreciar, la nueva normativa no contiene disposiciones sobre las
prohibiciones absolutas de registro, tan so6lo de la prohibicién relativa referente al
riesgo de confusion. En caso se estuviese ante un signo con términos genéricos o
descriptivos, se debera realizar el analisis comparativo sobre aquellos elementos
gue si posean distintividad. En los citados articulos se hace referencia ademas al
grado de percepcion del consumidor medio, la naturaleza de los productos o

servicios y la fuerza distintiva, temas que se veran a continuacion.

1. Uso de las encuestas para determinar la percepcion del publico consumidor

relevante
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Para establecer si un signo incurre en alguna de las prohibiciones, ya sean relativas
o absolutas o, en este Ultimo caso, por ser genéricas, descriptivas o usuales,
debemos atender a la percepcion del consumidor medio, tema que se ha tratado en
el primer capitulo. Esto hace referencia a la asociacion que se produce en la mente
de las personas al estar ante un producto y percibir en el mismo un signo distintivo.
En dicho instante, vendra a la mente de la persona el recuerdo mas o menos vago
de la dltima compra realizada y si la misma fue satisfactoria 0 no. En caso se
hubiese producido el primero de los supuestos, el consumidor procedera a efectuar
nuevamente la adquisicion. Si no existiese una compra anterior, el consumidor
puede evocar la informacién previa que tuviese del producto, por ejemplo, a través

de su publicidad.

Sera entonces importante para un adecuado analisis identificar cual es el sector
pertinente de publico consumidor dentro del amplio espectro de consumidores en el
mercado, es decir, aquél hacia el cual estaran dirigidos los productos o servicios que

distinguira el signo.

Con la finalidad de acreditar un efectivo conocimiento por parte del publico
consumidor de que el signo se encuentra cumpliendo una funcion distintiva y no
meramente descriptiva 0 nominativa, una de las pruebas idéneas que la misma

autoridad administrativa ha reconocido son las encuestas.
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Es asi que, a propdsito de la solicitud de reconocimiento del secondary meaning
adquirido por la denominaciéon "'NUESTRA MUSICA™ para la clase 41 presentada por
APDAYC, la Sala de Propiedad Intelectual sefial6 que no se habian adjuntado
“encuestas representativas debidamente elaboradas de la opinion del publico oyente
de programas radiales a nivel nacional que identifique el origen empresarial del
programa”.**® En esta misma linea, otros criterios mencionados en este caso fueron
la inversion realizada por la entidad para promocionar el servicio y la cuota de

distribucion y sintonia del programa en el mercado.

Otro caso en el cual la autoridad administrativa ha recurrido al empleo de encuestas
es el de aquellos signos en los que se encontraba en discusion la notoriedad. Esto
fue lo que ocurri6 con la solicitud del signo "GLORIA" (escrito en letras
caracteristicas) para distinguir juguetes (clase 28 de la Clasificacion Internacional)
por parte de la empresa Distribuidora Rances S.A.C. (Peru) a la cual se opuso Gloria
S.A.¥®¥ En esta ocasién, la Comisién de Signos Distintivos requiri6 mediante
Memorando N° 3203-2008/DSD-Com a la Gerencia de Estudios Econdmicos que
emita un informe sobre la documentacién presentada por Gloria S.A. entre la que se

encontraban estudios de mercado.

De acuerdo al informe emitido por la Gerencia, para que el analisis fuese exhaustivo
era necesario que se presente documentacion adicional como el disefio de la

muestra, un informe acerca de la tasa de no respuesta, un informe de campo y el

1% Resolucion N° 1698-2009/TPI-INDECOPI de fecha 6 de julio de 2009, recaida en el Expediente N° 351033-2008, p. 9.
%7 Resolucion N° 1283-2010/TPI-INDECOPI de fecha 9 de junio de 2010, recaida en el Expediente N° 312533-2010.
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tratamiento de los datos. Sin embargo, de acuerdo a la Sala de Propiedad
Intelectual, dicho informe no era vinculante dado que buscaba analizar los aspectos
técnicos en la elaboracion de las encuestas mas no pronunciarse sobre la

notoriedad de la marca.

Los cuatro aspectos observados por la Gerencia son definidos por Tavera y
Salgado, especialistas de la Gerencia de Estudios Econdmicos. En primer lugar, el
disefio de la muestra, en el cual se debe indicar como han sido definidas las fases
de muestreo. En segundo lugar, el informe acerca de la tasa de no respuesta, es
decir, informacion acerca de cuantas fueron admitidas y cual fue la pérdida muestral.
En tercer lugar, el informe de campo, el cual consiste en la segmentacion de la
muestra, preguntas que componen el cuestionario, asi como un reporte de las
limitaciones del estudio. Finalmente, el tratamiento de los datos, que es un reporte
estadistico de los resultados y cruces de variables, presentando indicadores como el

coeficiente de variacién. *3®

Ademas del caso "GLORIA", la notoriedad de un signo también estuvo en discusiéon
cuando la empresa Andina de Salud S.A. (Peru) solicité el logotipo conformado por
la denominaciéon "ARCANGELITO" escrita en letras caracteristicas de color blanco
con la figura estilizada de alas de color anaranjado a los lados de las vocales Ay Oy
el disefio de una aureola en la parte superior de color anaranjado para distinguir

productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina; sustancias

1% TAVERA, José y SALGADO, Viviana. "Notoriedad de marcas: aspectos metodoldgicos a tener en cuenta en los resultados

de una investigacién de mercados.” En: Revista de la competencia y la propiedad intelectual. Lima, afio 4, No 7, 2008, p. 304.
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dietéticas para uso médico, alimentos para bebés (clase 5 de la Clasificacion

Internacional), solicitud a la que se opuso Global Alimentos S.A.C. (Pert).**®

La Gerencia de Estudios Economicos, mediante Informe N° 166-2009/GEE, sefialo
gue no se habia presentado ningun sustento metodologico referido a los estudios de

mercado realizados.

En otra ocasion, la Sra. Karen Martha Vallve Saavedra (Peru) solicitd el registro del
logotipo conformado por la denominacion "RIMAC™ escrita en letras caracteristicas,
sobre una figura estilizada integrada por un conjunto de pequefas lineas diagonales
que forman franjas gruesas y paralelas en sentido vertical como horizontal creando
espacios cuadrados para distinguir papeleria, servilletas de papel y papel higiénico
(clase 16 de la Clasificacion Internacional), solicitud a la que se opuso Rimac

Internacional Compafiia de Seguros y Reaseguros.*°

La Comision de Signos Distintivos solicitd a la Gerencia de Estudios Econdmicos,
mediante Memorandum N° 1648-2009/DSD-Com, se sirva informar si en los
documentos presentados se habia establecido el correspondiente sector pertinente
de referencia y si en dichos documentos se habia determinado el grado de

conocimiento entre los miembros del sector pertinente determinado.

139 Resolucion N° 0407-2011/TPI-INDECOPI de fecha 21 de febrero de 2011, recaida en el Expediente N° 335193-2007.
40 Resolucidon N° 1014-2011/TPI-INDECOPI de fecha 13 de mayo de 2011, recaida en el Expediente N° 333289-2007.
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Mediante Informe N° 091-2009/GEE la Gerencia sefialé que la falta de presentacion
de la ficha técnica del estudio (en la que se debe especificar el universo
considerado, el tipo de muestreo utilizado, el tamafio de la muestra encuestada, las
fechas y lugares de recoleccion de datos, entre otros) impedia concluir que exista un
nivel de razonabilidad y grado de conocimiento importante de la marca "RIMAC" y

"RIMAC SEGUROS" entre los miembros reales o potenciales del producto.

Mediante Informe N° 002-2010/GEE la Gerencia buscaba responder las siguientes
interrogantes: 1) Si en los documentos adjuntos es posible identificar el sector de los
consumidores reales o potenciales del sector que identifica la marca, el sector de las
personas que participan en los canales de distribucibn o comercializacién que
identifica la marca y el sector de los circulos empresariales que actdan en giros
relativos al sector que identifica la marca; 2) Si en los documentos es posible
establecer el grado de conocimiento de las marcas dentro de cada uno, o de alguno,
de los sectores sefialados en la pregunta precedente; 3) Si en los documentos
adjuntos es posible establecer el grado de conocimiento de las marcas fuera de los
sectores seflalados en la pregunta 1; 4) Si la metodologia técnica empleada en los
estudios adjuntos pueden generar confiabilidad respecto de los resultados que en

ellos se muestran.

En el proceso de solicitud del Sr. Martin Nazario Mamani Flores (Peru) del logotipo
conformado por la denominacion "OJO” escrita en letras caracteristicas para

distinguir joyas y relojes (clase 14 de la Clasificacion Internacional) se opusieron
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Citizen CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation) (Japon) y Alfa Beta

Sistemas S.A.C.1#

En esta oportunidad, mediante Informe N° 185-2009/GEE la Gerencia de Estudios
Econdmicos concluy6é que la metodologia técnica empleada habia sido presentada
de manera parcial al haberse omitido reportar aspectos sobre el disefio muestral
empleado, tamafio muestral empleado, asi como demas caracteristicas de cada una
de las fases de estudio de mercado. Tampoco se hace referencia al conocimiento de

la marca fuera del sector pertinente.

Finalmente, la empresa Destileria Nacional S.R.L. (Peru) solicité el registro de la
marca de producto "SUBLIME" para distinguir bebidas alcohdlicas (con excepcion de
cervezas) (clase 33 de la Clasificacion Internacional), solicitud a la que se opuso

Societé Des Produits Nestlé S.A. (Suiza).**?

En este caso, mediante Memorandum N° 4438-2008/DSD-Com, la Comision solicitd
a la Gerencia de Estudios Econdmicos se sirva informar si en los documentos
adjuntos se ha establecido el correspondiente sector pertinente de referencia y el
grado de conocimiento entre los miembros del sector previamente determinado.
Sobre el particular, mediante Informe N° 174-2008/GEE, la Gerencia determiné que

no era posible concluir que exista un amplio conocimiento de la marca "SUBLIME"

14! Resolucion N° 1159-2011/TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2011, recaida en el Expediente N° 350283-2008.
42 Resolucion N° 2796-2011/TPI-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2011, recaida en el Expediente N° 243370-2005.
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en el sector de consumidores reales o potenciales del producto, debido a la ausencia

de la ficha técnica en el estudio evaluado.

Cabe sefalarse ademas que en los cinco casos revisados se acredito la notoriedad
de la marca y se revoco la resolucidn de primera instancia que otorgaba el registro
del signo, salvo en el caso "ARCANGELITO" debido a que la solicitante ya tenia

registrados signos similares en la misma clase.

En la entrevista realizada el dia 4 de mayo del 2012 a la especialista Viviana
Salgado la misma nos explicd que, al momento de solicitar la Comision de Signos
Distintivos un informe a la Gerencia de Estudios Econdmicos, son cuatro las

interrogantes en torno a las cuales gira el referido estudio:

1. Definir el sector pertinente: ¢a quién se hace referencia? ¢a los consumidores, a

los proveedores u a otros?

2. Cuantificar el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente.

3. Cuantificar el grado de conocimiento de la marca fuera del sector pertinente.

4. ¢La metodologia tiene confiabilidad técnica?

Como hemos podido apreciar de los cinco casos revisados, en los informes
realizados si se emite un pronunciamiento sobre dichas interrogantes: el disefio de
la muestra, un informe acerca de la tasa de no respuesta, un informe de campo y el

tratamiento de los datos (metodologia); el sector pertinente de referencia; el grado
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de conocimiento entre los miembros del sector; la ficha técnica del estudio

(metodologia) y el conocimiento de la marca fuera del sector pertinente.

El mecanismo de las encuestas de mercado también ha sido empleado por los
medios de prensa para establecer los productos y servicios mas recordados y con
los que el consumidor mas se identifica. Este es el caso del diario EI Comercio el
cual, en su suplemento semanal de economia y negocios Dia_1, viene realizando
desde hace varios afios, con el apoyo de la consultora Arellano Marketing,
estadisticas sobre el nivel de recordacion e identificacion de diversos productos y

servicios.

Es asi que en el rubro de telefonia celular, el listado es encabezado por Claro
(55,1%). Entre los bancos o instituciones financieras que se recuerda, el primer
puesto lo ocupa el BCP (83,9%). En el sector de supermercados, Plaza Vea se
encuentra en primer lugar (87,9%). En tiendas de mejoramiento del hogar, la mas
recordada es Sodimac (49,6%). En el consumo de cervezas, la lider es Cristal
(51,0%). En autos y camionetas, Toyota es la mas recordada (43,0%). En marcas de
café, el primer puesto lo ocupa Nescafé (40,1%). Finalmente, en bebidas gaseosas,

Coca-Cola encabeza la lista (52,1%).**

43 EL COMERCIO. “Fijo en tu mente.” 2012. El Comercio. Dia_1. Suplemento semanal de economia y negocios. Lima, 21 de

mayo, pp. 10-28.
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Estos resultados no difieren de los del 2011 en el cual se obtuvo lo siguiente: Claro
(98,8%), BCP (88,6%), Plaza Vea (87,5%), Sodimac (80,1%), Cristal (93,2%), Toyota

(87,0%), Nescafé (88,3%) y Coca-Cola (96,6%).**

Siguiendo con el andlisis de la doctrina sobre el empleo de las encuestas para

determinar la distintividad de un signo, Cornejo nos dice lo siguiente:

"Desde que lo que se busca es decidir si una marca es confundible con
otra a partir de la perspectiva del consumidor medio, puede ser Uutil
recurrir a estudios especializados sobre si esta confundibilidad se
produce o no en el caso concreto. Lo mismo puede ser aplicable a
situaciones en que no necesariamente se tenga que decidir sobre un
conflicto entre marcas, como podria ser la de examinar si una marca es
distintiva, si una forma tridimensional es usual, etc. Es asi que en un
procedimiento pueden presentarse sondeos de opinion del consumidor,
estudios de mercadeos y otros estudios técnicos. **°

Una vez determinado el publico consumidor relevante se debera tener en
consideracion la opiniébn mayoritaria del mismo conforme sefiala Arean Lalin, segun
el cual, "(...) para poder calificar juridicamente como genérica una denominacion, no
basta que un sector minoritario del publico consumidor asi la considere. Antes al
contrario, es preciso que la mayoria de los consumidores reales o potenciales
atribuyan a la misma un significado genérico.”**® Lo mismo seria de aplicacién para

los signos descriptivos, usuales y para aquellos que si posean distintividad.

144 EL COMERCIO. “Nuestra marca.” 2011. El Comercio. Dia_1. Suplemento semanal de economia y negocios. Lima, 23 de
mayo, pp. 12-32.

5 CORNEJO GUERRERO, Carlos. Derecho de Marcas. Op. cit., p. 295.

146 AREAN LALIN, Manuel. "La aptitud de una denominacion para convertirse en marca”. Actas de Derecho Industrial y Derecho
de Autor. Op. cit., p. 476.
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Por otro lado, y siguiendo con lo sefialado por la jurisprudencia norteamericana en el
caso “VAIL", resulta apropiado para determinar la percepcion del publico
consumidor, ademas del empleo de encuestas, el criterio de especialistas en
marketing. Es por ello que veremos algunos conceptos provenientes de dicha rama

del conocimiento.

Sobre el tema de la percepcion del consumidor, Assael nos dice lo siguiente:

“Dos son las caracteristicas importantes para determinar la percepcion
de los estimulos por parte de los consumidores: la capacidad para
distinguir entre un estimulo y otro, y la propension a generalizar de un
estimulo a otro (...) La habilidad para distinguir los estimulos se
aprende. En general, los usuarios frecuentes estdn mejor capacitados
para notar pequefias diferencias en las caracteristicas del producto
entre diversas marcas; sin embargo, en muchos casos, la habilidad de
los consumidores para distinguir las caracteristicas sensoriales, como el
sabor y el tacto, es minima (...) Los consumidores desarrollan no sélo
la capacidad para distinguir los estimulos, sino también la capacidad
para generalizarlos. El proceso de generalizacion del estimulo ocurre
cuando dos estimulos son vistos como elementos similares (proximos) y
los eflﬁgtos de uno, por consiguiente, se pueden sustituir con los del
otro.”

Sobre el particular podemos sefalar que la Decisién 486, Régimen Comun de la
Propiedad Industrial, admite el registro de marcas auditivas, olfativas y tactiles, asi
como las marcas tradicionales. Sin embargo, debido a que no acostumbramos a
emplear el sentido del tacto, coincidimos con el autor en que la habilidad de los

consumidores acerca de caracteristicas sensibles al tacto es menor.

47 ASSAEL, Henry. Comportamiento del consumidor. 1999. Sexta edicién. México D.F.: International Thomson Editores. pp.

206-210.
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Una vez que el consumidor ha percibido la existencia de una marca, procedera a
realizar una decision de compra. Los autores clasifican los tipos de decisiones que
efectian los consumidores de la siguiente manera: toma de decisiones compleja o
solucién extensa del problema, toma de decisiones limitada o resolucion limitada de
problemas, lealtad, toma de decisiones habitual o inercia, comportamiento de

compra reductor de disonancias y comportamiento de busqueda de variedad.

Acerca de la solucién extensa del problema, O Guinn, Allen y Semenik sefialan lo

siguiente:

“Cuando los consumidores son inexpertos en un escenario de consumo
particular y, sin embargo, encuentran que el escenario los involucra en
un alto grado, es probable que se requiera de una solucion extensa
del problema. En este modo, los consumidores atraviesan por un
proceso de toma de decisiones deliberadas, que se inicia con el
reconocimiento de la necesidad explicita, continla con una cuidadosa
busqueda interna y externa, y termina con una prolija evaluacion
posterior.” %8

Con respecto a la solucioén limitada de problemas, Solomon indica lo siguiente:

“La solucion limitada de problemas suele ser mas directa y sencilla.
Los compradores no estdn tan motivados para buscar informacion o
para evaluar cada alternativa de manera rigurosa, sino que emplean

8 O'GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T.; SEMENIK, Richard J. Publicidad y comunicacién integral de marca. 2007. Cuarta
edicion. México D.F.: Thomson Editores. p. 180.
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reglas de decisibn sencillas para elegir entre las diferentes
alternativas.

La diferencia principal en ambos tipos de solucion de problemas es el grado de
involucramiento por parte del consumidor con el producto. En el primer caso, el
consumidor considera que el producto dice mucho de si mismo y que ademas
implica un riesgo, por ejemplo, por su elevado costo. En el segundo caso, en
cambio, la decision que efectie no tendra mayores repercusiones por lo que no

invierte demasiado tiempo ni esfuerzo.

Sobre el tema de la lealtad Assael nos dice que "Si la eleccion es repetitiva, el
consumidor aprende de su experiencia pasada, y con escasa 0 nula decision,
compra la marca que le es mas satisfactoria. Tal lealtad es el resultado de la

satisfaccion repetida y un fuerte compromiso con una marca en particular (...). **°

En cuanto al comportamiento rutinario de respuesta, Schiffman y Kanuk sefialan: "En
este nivel, los consumidores tienen experiencia con la categoria de producto v,
ademas, cuentan con un conjunto de criterios bien establecidos para evaluar las
marcas que estan considerando. En algunas situaciones buscan un poco mas de

informacion; en otras, simplemente repasan lo que ya saben. ***

% SOLOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor. 2008. Séptima edicién. Naucalpan de Juarez.: Pearson Educacion.

p. 307.

%0 ASSAEL, Henry. Comportamiento del consumidor. Op. cit., p. 68.
151 SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie L. Comportamiento del consumidor. 2010. Décima edicion. Naucalpan de Juarez:
Pearson Educacion. p. 461.
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A diferencia del caso de la lealtad, en el comportamiento de respuesta rutinario no
hay un compromiso del consumidor con una marca en particular sino mas bien una

suerte de inercia debido a una accién repetida previamente.

Sobre el comportamiento de compra reductor de disonancias, Kotler y Armstrong

indican:

"El comportamiento de compra reductor de disonancias tiene lugar
cuando los consumidores se implican en una compra cara, POocO
frecuente o arriesgada, pero no aprecian apenas diferencias entre las
marcas. Por ejemplo, los consumidores que compran la moqueta para
la casa se ven envueltos en una decision de gran implicacion puesto
gque la moqueta es cara y dice mucho del comprador. A pesar de eso,
los compradores pueden percibir que todas las marcas de moqueta en
un intervalo de precio determinado son iguales (...)."**?

Finalmente, sobre el comportamiento de busqueda de variedad, los mismos autores

nos dicen lo siguiente:

“Los consumidores presentan un comportamiento de bdsqueda de
variedad en situaciones de poca implicacion por parte pero de
diferencias significativas entre marcas. En estos casos, los
consumidores suelen cambiar de marca con frecuencia (...) El cambio
de marca suele ocurrir mas por afan de variedad mas que por
insatisfaccion. >3

i:z KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 2004. Décima edicién. Madrid.: Pearson Educacién. p. 207.
Ibid., p. 208.
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La diferencia entre estos dos ultimos casos se encontrara en el nivel de discrepancia
entre las marcas ademas del grado de implicacion. En el segundo caso, debido a
que la situacion es de poca implicacion sera mas facil para el consumidor realizar el

cambio de marca.

Asi como existen distintos tipos de decisiones de consumo, el mercado también
puede ser clasificado en distintas clases de segmentos: segmentacion geografica o
geodemografica, segmentacion demografica, segmentacion psicografica o estilo de
vida, rasgos de la personalidad, creencias y valores socioculturales, segmentacion

por beneficios, segmentacion conductual y segmentacion mdaltiple.

Sobre los tres primeros tipos de segmentacion, O Guinn, Allen y Semenik sefialan:

“La segmentacién demografica se utiliza ampliamente en la seleccion
de segmentos meta, e incluye aspectos de descripcion basicos tales
como edad, segmentar por género, raza, estado civil, ingreso,
educacion y ocupacion (...). La segmentacion demografica tiene un
valor especial en la segmentacién de mercados, debido a que si un
anunciante conoce las caracteristicas demogréaficas del segmento meta,
la eleccion de medios para llegar de una manera eficiente a ese
segmento es mucho més facil (...)

La segmentacién geografica se puede hacer por region dentro de un
pais (por ejemplo, en Estados Unidos el noroeste de la costa del
Pacifico versus Nueva Inglaterra), por estado o provincia, por ciudad, o
incluso por colonia (vecindario) (...)

Psicografia y segmentacion por estilo de vida. Psicografia es un
término que crearon los publicistas a mediados de la década de 1960
para referirse a una forma de investigacidon que hace hincapié en la
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comprension de las actividades, los intereses y las opiniones (AlO) de
los consumidores (...) Debido a que un enfoque en las actividades, los
intereses y las opiniones de los consumidores a menudo produce una
comprension de las diferencias en los estilos de vida de varios
segmentos, este enfoque por lo comun da por resultado una
segmentacién por estilo de vida."***

Por otro lado, en cuanto a los rasgos de la personalidad, las creencias y valores
socioculturales y la segmentacion por beneficios, Schiffman y Kanuk dicen lo

siguiente:

"Rasgos de la personalidad. Si se les pregunta de forma directa, es
poco probable que los individuos revelen sus rasgos de personalidad
porque son reservados, o bien, porque no los reconocen de manera
consciente. (...) Sin embargo, a través de pruebas de la personalidad —
generalmente en forma de preguntas o afirmaciones que se presentan
al entrevistado -, los investigadores son capaces de determinar la
personalidad de un individuo y utilizarla en la segmentacion (...)

Creencias y valores socioculturales. Las variables sociologicas
(grupo) y antropolégicas (culturales), es decir, las variables
socioculturales, brindan bases adicionales para la segmentacion del
mercado. Por ejemplo, los mercados de consumidores se han
subdividido de forma exitosa en segmentos con base en sus valores
culturales esenciales, membresias subculturales vy afiliaciones
transculturales (...)

Segmentacion por beneficios. Los beneficios que los consumidores
buscan en los productos y servicios son la esencia de la segmentacion
por beneficios y muchos creen que también son el eje de todas las
estrategias de segmentacién. Los beneficios buscados representan
necesidades no satisfechas del consumidor; mientras que las
percepciones de los individuos respecto de que cierta marca

% O'GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T.; SEMENIK, Richard J. Publicidad y comunicacién integral de marca. Op. cit., pp.
226-230.
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proporciona un beneficio Unico e importante traen como resultado su
lealtad hacia dicha marca. **°

En ultimo lugar, con respecto a la segmentacion conductual y al uso de bases de

segmentacion multiple, Kotler y Armstrong nos dicen:

“La segmentaciéon conductual divide a los compradores en grupos con
base en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto.
Muchos mercadologos piensan que las variables de la conducta son el
mejor punto de partida para formar segmentos de mercado (...)

Uso de bases de segmentacion multiple. Los mercadologos limitan
pocas veces su analisis de segmentacion a una 0 a unas pocas
variables. Cada vez es mas comun el uso de bases de segmentacion
multiple en un esfuerzo por identificar grupos pequefios mejor
definidos. *°

Es asi que, de acuerdo al tipo de producto o servicio que se esté analizando, se
debera de delimitar el sector pertinente al cual esta dirigido asi como el tipo de

decision que tomara el consumidor.

En conclusion, debido al empleo de las encuestas por la propia autoridad
administrativa en cuestiones de secondary meaning y de notoriedad asi como el uso
de estudios de mercado en los medios de prensa, consideramos que el uso de
encuestas es un mecanismo sumamente valioso y que seria adecuado en el caso de

signos en los que se encuentre en discusion su distintividad.

% SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie L. Comportamiento del consumidor. Op. cit., pp. 64-72.
1% KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 2008. Octava edicién. Naucalpan de Juarez.: Pearson
Educacion. pp. 170-173.

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP ) gz_:_\gagmn

DEL PERU

Con referencia al costo de dichas encuestas, se planteé la situacion hipotética de
una empresa en formacion que desea introducir en el mercado un producto de aseo
personal (shampoos, jabones — Clase 3 de la Clasificacion Internacional) dirigido a
consumidores de clase media o media alta (particularmente amas de casa menores

de 45 afos) en Lima Metropolitana.

De acuerdo a la comunicacién electronica del Sr. Guillermo Aparicio de CCR,
empresa dedicada a estudios de mercado, un Test de Marca, con seis focus group a
hombres y mujeres del NSE A, By C de 25 a 35y 36 a 50 afios de edad (dos grupos
por NSE) asi como encuestas en hogares pertenecientes a los mencionados NSE
con 300 casos como minimo en un tiempo aproximado de treinta dias cuesta

aproximadamente US$ 15,000 a US$ 18,000.

Por otro lado, segun el correo electronico del Sr. Mario Hernandez
Prado de Tendencias y Actitudes, consultora dedicada a investigaciones de
mercado, un estudio con tres focus group a mujeres del NSE B1, B2 y C1 de 25 a 40
afios de edad, en un tiempo aproximado de veinticinco dias tiene un costo de

S/.6,000.

Debido a que el empleo de encuestas puede alcanzar costos elevados, una parte
podria ser asumida por el solicitante, otra por el opositor u opositores (en caso los
hubiesen) y otra por el mismo Estado el cual, a partir de los cobros efectuados en

procedimientos de infracciones, podria implementar un fondo comudn. Finalmente,
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dado que las encuestas implican una carga econdémica, las mismas tendrian que

realizarse a pedido de parte.

2. Niveles del caracter distintivo

Una vez determinado a quién se considerara como consumidor medio, debemos
establecer si para el mismo el signo posee algun nivel de distintividad, por minimo
gue el mismo sea. En otras palabras, no es necesario que el signo posea una
distintividad elevada (como es el caso en las marcas notorias o renombradas) o ni si
quiera un nivel normal o regular, basta con que al menos el signo en su totalidad o
en una particula que lo componga cumpla con la funcion identificadora y

diferenciadora.®’

La misma Sala de Propiedad Intelectual, siguiendo lo sefalado por Baumbach y

Hefermehl, ha reconocido la existencia de tres niveles de distintividad:

“Para tal efecto, cabe sefialar que la doctrina diferencia segun el grado
de distintividad del signo entre:

a) signos normales, que poseen una fuerza distintiva promedio, ni
reforzada ni debilitada.

b) signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.

c) signos fuertes, que poseen una fuerza distintiva mayor que la
normal.” **®

%7 Sin embargo, no sélo las marcas de fantasia poseen una distintividad elevada. Si bien el Tribunal les ha atribuido a las

mismas una mayor distintividad, nada impide que un signo arbitrario o sugestivo logre alcanzar dicho nivel una vez que se
encuentre en el mercado.
158 Resolucion N° 0905-2010/TPI-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2010, recaida en el Expediente N° 388540-2009, p. 10.
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Sobre el caracter suficientemente distintivo del signo, Pachén sefala:

“Un signo que cumpla la funcién de identificar debe estimarse como
suficientemente distintivo, y a nuestro modo de ver, solo hay dos
razones para que un signo que se pueda calificar de distintivo, no sea
considerado como suficientemente distintivo: cuando se trata de un
signo demasiado simple (v. gr. una raya, un cuadrado) o de un signo
muy complejo (por ejemplo, las instrucciones para el empleo del
producto, o los adornos), que el publico no llega a identificar como
marcas.” **°

Siguiendo con este razonamiento, Bertone y Cabanellas consideran que un signo
puede clasificarse como simple o complejo, segun lo cual ™Las marcas simples
estan integradas por un Unico elemento distintivo, como puede ser una Unica figura o
determinada palabra. Las marcas complejas presentan diversos elementos, con
capacidad distintiva o sin ella, aunque el conjunto debe tener, por definicién, tal

capacidad. 1

Acerca de los niveles de distintividad, Mansani dice lo siguiente:

“La distincion clasica entre marcas fuertes y débiles (podria decirse,
mas o menos tuteladas teniendo en cuenta variables que lasciano
sussistere I'identita sostanziale del tipo segun la féormula recurrente en
la jurisprudencia italiana) ha sido amplia y justamente criticada por su
caracter excesivamente esquematico y por la simplificacion a la que
puede dar lugar en su aplicacion concreta, pero indudablemente refleja

% pACHON MUROZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Op. cit., pp. 99-100.
180 BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.
Op. cit., p. 316-317.
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un punto de partida (las caracteristicas del signo en si mismo
considerado) que no puede ser olvidado. *®*

Sobre el mismo tema, Marquez sefala:

“La capacidad distintiva de un signo marcario sera mayor cuanto mayor
sea la distancia entre el significado primario del signo y la designacién
comun del producto o servicio, o la designacion de sus caracteristicas.
Cuando el significado primario del signo es totalmente inexistente, pues
el unico conocimiento que el publico tiene del signo es el que se refiere
a ciertos productos o servicios, ese signo tendra un maximo de
capacidad distintiva. %2

En el mismo sentido, Otamendi considera que "Cuanto mayor sea la relacién entre la
marca y lo que distingue menor sera su poder distintivo. Asi los signos de fantasia
son los mas distintivos. En la medida en que evocan el producto, servicio 0 sus
cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese caracter cuando se

transforman en descriptivos, y se tornan irregistrables.

Es asi que en un extremo entre los signos cuyo significado es inexistente y que, por
tanto, tienen una mayor capacidad distintiva se encuentran las marcas de fantasia
las cuales, a criterio de Arean Lalin, "conviene analizarlas por separado, ya que las

marcas constituidas por denominaciones caprichosas o de fantasia gozan de mayor

181 MANSANI, Luigi. “La capacidad distintiva como concepto dinamico”. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Op.
cit., p. 225.

%2 MARQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los
paises andinos. Op. cit., p. 13.

183 OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Op. cit., pp. 105-106.
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proteccion que las marcas constituidas por vocablos de uso comun en el

lenguaje. ***

De la misma opinion son Halpern, Nard y Port, los cuales sostienen que “Las marcas
de fantasia son consideradas el tipo de marca mas fuerte porque no tienen relacion
alguna con el bien o servicio sobre el cual estan siendo usadas. Las marcas de

fantasia son palabras puramente inventadas. *®°

En el medio de esta clasificacion se encontrarian las marcas arbitrarias las cuales,
segun los mismos autores, poseen una distintividad superior que las marcas

sugestivas:

"Y, por otra parte, como sefala la jurisprudencia, las denominaciones
arbitrarias, a diferencia de las sugestivas, no estan expuestas a la
acusacion de ser meramente descriptivas. Sin embargo, esto no impide
que los empresarios opten frecuentemente por utilizar como marcas
denominaciones sugestivas que aluden a las cualidades o
caracteristicas de sus productos o servicios. *®°

Finalmente, Otamendi expone la debilidad distintiva de los signos evocativos de la

siguiente manera:

%% AREAN LALIN, Manuel. "La aptitud de una denominacién para convertirse en marca”. Actas de Derecho Industrial y Derecho
de Autor Op. cit., p. 482.

85 HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. Fundamentals of United States Intellectual Property Law:
Copyright, Patent, Trademark. Op. cit., pp. 330-331.

18 |bid., p. 481.
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“Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como
marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmacion es que,
cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a
distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa
deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también
las mismas propiedades o caracteristicas. **’

El nivel de distintividad tiene asimismo consecuencias en el tipo de proteccién que
recibira la marca. En este sentido, Mansani sefiala que "De entre estos principios
generales ya consolidados, expresados por la jurisprudencia comunitaria y acogidos
por los jueces nacionales, puede extraerse la importante conclusion de que, en el
sistema comunitario de marcas, el ambito de tutela atribuido a una marca crece al
crecer su capacidad distintiva.*°® Es por este motivo que es importante establecer
en qué nivel se encuentra la marca en cuestion, en especial en aquellos casos en
los cuales las diferencias no resultan del todo claras. Con respecto a los limites entre

los signos sugestivos y los descriptivos, Halpern, Nard y Port sefialan:

“La linea entre marcas sugestivas y marcas descriptivas no esta, por
supuesto, claramente delimitada. Una consideracion latente al momento
de realizar esta determinacion es si la marca es 0 no es necesaria para
la competencia. Esta fundamental decision politica muchas veces
influenciara la decision de las cortes cuando realicen una determinacion
sobre si una especifica marca es sugestiva o descriptiva. Si la marca es
una palabra necesaria para una efectiva competencia en la industria, es
mucho mas probable que sea considerada descriptiva por las cortes. %

7 OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Op. cit., pp. 24-25.

188 MANSANI, Luigi. "La capacidad distintiva como concepto dindmico™. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Op.
cit., p. 227.

18 HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. Fundamentals of United States Intellectual Property Law:
Copyright, Patent, Trademark. Op. cit., p. 332.
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Por otro lado, Arean Lalin cita un caso de 1923 en el cual (...) el juez L. HAND no
pudo aportar otra pauta mas precisa que la siguiente: “la validez de la marca termina

cuando acaba la sugestién y empieza la descripcion”. "™

En conclusion, para determinar si un signo es descriptivo o sugestivo, se debera de
tener en cuenta, ademas del criterio del consumidor medio, si el mismo es necesario

para una adecuada competencia entre los empresarios del sector.

Contrariamente a lo sefialado por los anteriores juristas, algunos especialistas en
marketing consideran que los signos deben ser sugestivos e incluso genéricos. Este

es el caso de Ries y Trout los cuales sefialan lo siguiente:

“La mayoria utiliza nombres de marcas cuando se convierten en
genéricos. Gillette, Fiberglass, Formica, Gore-Tex, Jello, Krazy Glue, Q-
Tips, Saran Wrap, Velcro; por nombrar unos pocos. Algunos haran
grandes esfuerzos para convertir un nombre de marca en uno generico.
"FedEx este paquete a la Costa’. Si se esta lanzando la primera marca
en una nueva categoria, siempre se debe procurar escoger un nombre
que pueda funcionar genéricamente. (Los abogados aconsejan lo
contrario, pero ¢qué saben ellos sobre las leyes de marketing?)."*"*

Mas aun, los referidos autores contindan su critica a los abogados de la siguiente

manera:

10 AREAN LALIN, Manuel. "La aptitud de una denominacién para convertirse en marca”. Actas de Derecho Industrial y Derecho

de Autor Op. cit., p. 479.
1 RIES, Al; TROUT, Jack. Las 22 Leyes Inmutables del Marketing: jVidlelas bajo su propio riesgo!. 1993. Naucalpan de
Juarez.: McGraw-Hill Interamericana de México, S.A. de C.V. p. 7.
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“Cuando decida la palabra sobre la que desea concentrarse, preparese
para defenderse de los abogados. Ellos quieren registrar como marca
todo lo que se publique. El truco estd en hacer que otros usen su
palabra. (Para ser lider debe tener seguidores.) Para Lotus seria util
que otras empresas entraran en el negocio del groupware. Daria mayor
importancia a la categoria y la gente quedaria mas impresionada con el
liderazgo de Lotus. "

La primera marca en una nueva categoria también es denominada como “marca
pionera” la cual es definida por Solomon como aquella que “(...) se recupera de la
memoria con mayor facilidad que las marcas posteriores, ya que la introduccion del
primer producto suele ser distintiva, y por el momento, ningun competidor desvia la
atencion del consumidor. Ademas, los nombres descriptivos de las marcas tienen
mas probabilidades de recordarse, que aquellos que no proporcionan sefiales

adecuadas de lo que es el producto. "

De una posicion mucho mas moderada son Kotler y Armstrong los cuales enumeran

las caracteristicas que debe poseer una marca:

“Las cualidades que debe reunir un buen nombre de marca son las
siguientes: (1) Debe sugerir algo sobre los beneficios y las cualidades
del producto. (2) Debe ser facil de pronunciar, reconocer y recordar (...)
(3) EI nombre de marca debe ser distintivo, como Taurus, Kodak,
Oracle. (4) Debe ser extensible: Amazon.com comenzé como una
libreria online pero escogié un nombre que le permitiese una expansion
a otras categorias. (5) Debe ser posible traducirlo a otros idiomas. Antes
de invertir 100 millones de dolares en cambiar su hombre a Exxon, la
Standard Oil of New Jersey probd diversos nombres en 54 idiomas de
mas de 150 mercados extranjeros. Se dio cuenta que el nombre Enco

Y2 \vid, pp. 40-41.
s SOLOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor. Op. cit., p. 103.
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hacia referencia a un motor calado en japonés. (6) Deberia ser posible
registrarlo y brindarle proteccion legal. Una marca no puede ser
registrada si afecta a otras marcas existentes. *"*

Naturalmente no nos encontramos de acuerdo con la postura de Ries y Trout puesto
que los mismos no reconocen la distincion entre el uso de un signo a titulo de marca
y el uso del mismo como un nombre que designa al producto o servicio. Si bien en el
segundo caso la denominacion podria ser ampliamente utilizada por los
consumidores, no identificaria a una empresa en particular sino a todo un género y

eventualmente perderia su proteccién.'”

Otros autores se limitan a resaltar la importancia de que la marca posea significado y
fortaleza para los consumidores. Es asi que O Guinn, Allen y Semenik sefialan que
“Una marca no es sé6lo un objeto, es una creacién social increiblemente complicada.
Los anunciantes y los consumidores mismos luchan unos con otros para lograr que
una marca signifique lo que significa.”*"® En el mismo sentido, Schiffman y Kanuk
indican que “Las investigaciones han descubierto que una personalidad de marca
fuerte y positiva genera actitudes mas favorables hacia ella, preferencia por ésta,
mayores intenciones de compra, y lealtad hacia la marca; es una forma para que los

consumidores diferencien entre marcas competidoras.™"”

1% K OTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Op. cit., pp. 305-306.

Recordemos que la Decision 486 estipula, ademas de la cancelacién por falta de uso, la cancelacién por conversiéon en
signo comun o genérico. Articulo 169 de la Decisién 486.- "La oficina nacional competente, decretara de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la cancelacion del registro de una marca o la limitacion de su alcance cuando su titular hubiese provocado o
tolerado que ella se convierta en un signo comdn o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada (...)."

6 O'GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T.; SEMENIK, Richard J. Publicidad y comunicacion integral de marca. Op. cit., p.

353.
rrr SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie L. Comportamiento del consumidor. Op. cit., p. 138.
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En consecuencia, para que una marca sea considerada valiosa debe contar con una
fortaleza inherente pero ademas los anunciantes deberan esforzarse porque

destaque entre la preferencia de los consumidores.

Finalmente, volviendo al tema de la practica administrativa, en algunos casos la Sala
de Propiedad Intelectual ha calificado de manera rigurosa a ciertos signos como
débiles cuando, a nuestro criterio, se encontraba ante signos de una distintividad

normal.

Es el caso, por ejemplo, de la marca "WASH TRANSLUCENT" para identificar
cosmeéticos, lociones para el cabello, liqguidos para ondulacibn de cabello,
reacondicionadores, shampoo, lacas, entre otros (clase 3 de la Clasificacion
Internacional). De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala el signo, “(...) si bien
podria hacer referencia a ciertas caracteristicas de los productos que se pretende
distinguir, dicha referencia no es directa, puesto que no es una caracteristica
esperada de los productos (...)."178 Sin embargo, consideramos que no habria una
referencia indirecta sino mas bien un término que, a pesar de poderse entender su
significado ("lavado translucido™), no tendria relacion con los productos. Esto toda
vez que, como en la propia resolucion se sefiala, esta no es una caracteristica
propia de los productos de la clase 3 (lavados que dejen pasar la luz), tratAndose en

realidad de un signo arbitrario.

178 Resolucion N° 3330-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2009, recaida en el Expediente N° 375844-2009, p. 6.
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Un caso similar es el de la solicitud de registro de la marca "WHOLE CARE" para
distinguir pastas dentales y enjuagues bucales no medicados (clase 3 de la
Clasificacion Internacional). En esta ocasion, la Sala considerd que la marca “(...)
puede ser utilizada a titulo informativo en productos de la clase 3 de la Nomenclatura

Oficial provenientes del extranjero (...)."*"

y que, por tanto, se trataba de una marca
debil. No obstante, debido al poco conocimiento de dichas palabras por el publico
consumidor consideramos que se trataria de un signo de fantasia con un nivel de

distintividad normal.

3. Larelacion del signo en funcion a los productos o servicios solicitados

Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional y extranjera hacen especial énfasis
en la importancia de la determinacion de los productos o servicios que identificara el
signo para establecer si el mismo cuenta o no con distintividad. A modo de ejemplo,
en un reciente pronunciamiento la Sala de Propiedad Intelectual precis6 nuevamente
que “"La capacidad distintiva de un signo se determina con relacion a los productos o
servicios que esta destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser
apto para distinguir por si mismo productos o servicios segun su origen empresarial,

no seguin sus caracteristicas o destino. **°

En el mismo sentido y como hemos visto en el capitulo anterior (111, 1.8.1), el Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina considera que “El signo descriptivo no es

179 Resolucion N° 1546-2009/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2009, recaida en el Expediente N° 337484-2007, p. 7.
18 Resolucion N° 2546-2011/TPI-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2011, recaida en el Expediente N° 427604-2010, p.
6.
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distintivo y, por tanto, no sera registrable como marca si se limita exclusivamente a
informar al consumidor o al usuario acerca de las caracteristicas u otros datos del
producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del

mismo género. *®*

Por otro lado, Mansani observa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Europea:

“(...) ha sefialado, sobre todo, en cuanto al publico de referencia, que el
caracter distintivo, sea éste intrinseco o adquirido por el uso, debe
apreciarse igualmente en relacion con los productos o servicios para los
que se solicita el registro de la marca y tomando en consideracion la
percepcion que se presume en un consumidor medio de la categoria de
productos de que se trata, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz. *®2

El mismo autor, citando a la doctrina italiana, sefala que “(...) un signo tiene
capacidad distintiva cuando sea percibido por el publico especifico para los cuales
los productos o los servicios marcados estan destinados como signos que denotan

el origen del producto o servicio de un determinado empresario (...)."*®3

Asimismo, Arean Lalin indica sobre el sistema estadounidense que “(...) En el

ordenamiento norteamericano el caracter de una denominacibn no puede

81 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1641 del 31 de julio de 2008.

182 MANSANI, Luigi. "La capacidad distintiva como concepto dindmico™. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Op.
cit., p. 229.

183 |bid., p. 223.
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determinarse en abstracto, sino en relacibn con un producto 0 servicio

determinado. %

Sobre la consideracion del signo en concreto, Bercovitz nos dice:

“(...) que la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un
signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro
del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho
exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la
relacién entre el signo y los productos o servicios que identifica. '

En dltimo lugar, Pachdn indica, a propdésito de los signos genéricos, que “"Sea lo
primero advertir que un signo no es geneérico en relaciébn con toda clase de

productos y servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos. 2

Por otro lado, cabe sefialarse que es sobre esta relacion que regira el principio de
especialidad el cual, a criterio de Monteagudo, “(...) se proyecta también
coherentemente sobre el alcance del ius prohibendi que se confiere al titular de la
marca. Asi, las acciones por violacion del derecho de marca sélo pueden ser
ejercidas frente a los terceros que empleen signos idénticos 0 semejantes para

distinguir productos idénticos o similares (...). %’

18 AREAN LALIN, Manuel. "La aptitud de una denominacién para convertirse en marca’. Actas de Derecho Industrial y Derecho

de Autor Op. cit., p. 482.

185 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y
Propiedad industrial. Op. cit., p. 461.

% PACHON MUNOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Op. cit., p. 102.

87 MONTEAGUDO, Montiano. La proteccion de la marca renombrada. Op. cit., p. 37.
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En conclusién, un signo nunca debera ser considerado en abstracto pues su
calificacion dependera de los productos o servicios a los cuales vaya a ser asignado,
pudiendo un mismo signo ser descriptivo para unos productos y arbitrario para otros
o descriptivo para unos productos y sugestivo para otros. A titulo ilustrativo podemos

apreciar los siguientes ejemplos:

- "ATLETICO" para calzado deportivo — clase 25 — y para productos quimicos

destinados a la agricultura — clase 1.

- "CROCANTISIMO" para galletas — clase 30 — y para juguetes para perros en

forma de galletas — clase 28.

Lo sefalado hasta el momento también seria de aplicacion en el caso de las marcas
tridimensionales, esto debido a que la norma no hace distincién entre los tipos de
signos. Por ejemplo, un frasco en forma de manzana no seria registrable para

perfumes (clase 3) pero si para pegamento de papeleria (clase 16).

4. La originalidad de las traducciones de términos no complejos como factor

no determinante

En este punto son dos los aspectos que tendremos en consideracién. En primer
lugar, aquellos signos en idioma extranjero que no sean muy extensos o, que aun
siéndolo, estén conformados por términos simples y comprensibles para la mayoria
del publico no seran susceptibles de registro. Fernandez Novoa define a los términos

simples como aquellos “(...) que consisten en una sola palabra la cual, a su vez,
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puede constar de una sola silaba o de varias silabas.”*®, con una “estructura

elemental y unitaria”. En contraposicion a estas se encuentran las marcas

complejas:

“Las marcas denominativas complejas son las que estan formadas por
dos 0 mas palabras. Aungque no es posible fijar con caracter general el
namero maximo de palabras que pueden agruparse a fin de constituir
una marca denominativa, es indudable, a mi juicio, que este nimero no
podra ser muy elevado. Porque si se pretendiese construir una marca
integrada por mas de cuatro o cinco palabras, el conjunto denominativo
resultante tendria, en principio, una complejidad excesiva y, muy
probablemente, careceria de capacidad distintiva y, por ende, no podria
calificarse como una marca en sentido técnico-juridico. *%°

Tendrd que tenerse en cuenta ademas el idioma al que pertenecen pues, por
ejemplo, signos que no empleen el alfabeto latino como es el caso del chino y del
japonés no seran entendibles para la mayoria de consumidores. En cambio,
términos en portugués, francés o italiano tendran mayores probabilidades de ser

comprendidos por su cercania con el espafiol.

Sobre el tema de los signos en idioma extranjero, Otamendi reflexiona lo siguiente a

propésito del caso espafiol:

"El principio es acertado pero debe tener sus limites. No es una
cuestion esencial que nuestra Oficina de Marcas, como ninguna otra,
pueda conocer el vocabulario de todas las lenguas y dialectos que se
hablen en el mundo. Podrian registrarse y aun ser nulas. Pero, ¢qué
necesidad hay de hacerlo o de considerar irregistrables marcas que

% FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Op. cit., p. 299.
89 |bid., p. 309.
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para la generalidad del publico, y seguramente para casi todos los
fabricantes seran palabras de fantasia? Entiendo que ninguna.*®

De opinion contraria es Rangel el cual nos dice:

“(...) no es registrable la palabra que en cualquier otro idioma distinto
del castellano, sea el nombre genérico de los articulos que comunmente
se designen en dicho idioma extranjero con la palabra que se pretende
usar como marca. En otros términos: cualquier palabra de cualquier
idioma, vivo o muerto (griego, latin, etc.), que traducida al castellano
signifigue el género de la mercancia, no debe protegerse como signo
marcario.

Estamos en contra de esta Ultima postura dado que, si los consumidores no
comprenden el significado de la palabra en otro idioma, aun cuando la misma tenga
una traduccion que la vuelve genérica en el idioma castellano, ella sera de fantasia,
ma&s aun en los casos de lenguas muertas. Adicionalmente, como vimos en el punto
1, lo importante es la percepcion del consumidor medio y no las investigaciones de

significados desconocidos a los que pudiesen llegar especialistas en la materia.

Con respecto a los casos resueltos por la autoridad administrativa, tenemos la
solicitud de registro de la marca "HUMIC ACID GROW MORE" para distinguir
productos quimicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes

y abonos en general comprendidos en la clase (clase 1 de la Clasificacion

% OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Op. cit., p. 64.
11 RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., pp.
314-315.
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Internacional).*®* En esta ocasién, coincidimos con el pronunciamiento de la Sala la
cual concluy6 que, si bien la traduccion de la denominaciéon "HUMIC ACID" (“acido
hamico™) es descriptiva de algunos de los componentes de los fertilizantes, la
traduccion de la denominacion "GROW MORE" (‘crece mas”) no resulta conocida
por el publico consumidor, conformandose un signo con capacidad distintiva para los

productos que pretende distinguir.

En otra oportunidad se presenté la solicitud de registro de la marca
"PROFESSIONAL RELIEF" para distinguir productos medicados para el cuidado oral
(clase 5 de la Clasificacién Internacional).'®® Aqui coincidimos nuevamente con el
pronunciamiento de la Sala la cual determin6 que, a pesar de que la traduccion de la
palabra "PROFESSIONAL" (‘"profesional”) es descriptiva, la traduccion del término
"RELIEF" ("alivio”) no sera comprendida por la generalidad del publico consumidor,

por lo que en su conjunto el signo no incurre en alguna prohibicién de registro.

En segundo lugar, no se debe confundir el requisito de la distintividad con el de la
originalidad al momento de analizar el signo. Sobre el tema de la originalidad en el
Derecho de Autor, podemos comenzar sefialando que, al igual como sucede con la
distintividad en el Derecho de Marcas, la originalidad es el principal requisito de
fondo que se exige para que una obra sea protegible. Son tres las clases que admite

la doctrina mayoritaria: subjetiva, objetiva y ambivalente o ecléctica.

192 Resolucion N° 0144-2010/TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2010, recaida en el Expediente N° 376645-2008.
193 Resolucion N° 2023-2009/TPI-INDECOPI de fecha 12 de agosto de 2009, recaida en el Expediente N° 359920-2008.
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De acuerdo con Lypszic, basta con que la obra tenga individualidad, es decir, “(...)

que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad. *%*

para
ser considerada como original. Segun Rodriguez Tapia y Bondia Roman, "La
originalidad subjetiva es la que explica que una creacion tenga su origen en una
persona y es expresion de su personalidad, talento o inventiva, aunque no revista

caracteres objetivos de originalidad. **°

En cuanto a la segunda clase, Bercovitz entiende como original a “(...) la creacion
novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra
y la proteccién por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador,
reconocido también como autor.”*® Como podemos apreciar, este requisito se

asemeja al de la novedad absoluta en el Derecho de Patentes.

Segun Otero Lastres, el cual se acoge a la postura ecléctica, "La “originalidad” es
objetiva en la medida en que es una caracteristica de la obra protegible y es
subjetiva en la medida en que en si misma es una consecuencia de la capacidad
creadora del autor.™®" Del mismo criterio es Ascarelli segin el cual “(...) la

expresion con la que, como hemos visto, se identifica la obra del ingenio, debe

1% | YPSZIC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. 1993. Buenos Aires: Unesco. p. 65.

1% RODRIGUEZ TAPIA, José Miguel; BONDIA ROMAN, Fernando. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. 1997.
Madrid: Editorial Civitas, S.A. p. 55.

1% BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Manual de Propiedad Intelectual. 2003. Segunda edicién. Valencia: Tirant lo
Blanch. p. 56.

%7 OTERO LASTRES, José Manuel. "La originalidad de las obras plasticas y las nuevas tecnologias”. En: Revista Juridica del
Perd. Lima, 2008, No 86, p. 414.
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caracterizarse, por un lado, por una impronta individual y original y por otro, a mi

entender, por ser objetivamente nueva, es decir, distinta a la de otro. %

De acuerdo al precedente de observancia obligatoria recaido en el Expediente N°
663-96 ODA en el caso Agrotrade vs. Infutecsa, en el ordenamiento peruano rige la
originalidad subjetiva. Esto resulta evidente de la lectura del siguiente parrafo: "Debe
entenderse por originalidad de la obra la expresion (o forma representativa) creativa
e individualizada de la obra, por minimas que sean esa creacibn y esa
individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su

personalidad.*%°

Recientemente la Sala de Propiedad Intelectual se ha vuelto a pronunciar sobre el
tema de la originalidad. Es asi que, en la Resolucion N° 0059-2012/TPI-INDECOPI,
la segunda instancia administrativa sefialé que, “Si bien toda obra es el producto del
esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece proteccion por el
Derecho de Autor. Ello sélo sera posible en la medida que la creacion tenga

elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. ?®

Por otro lado, la Sala continda pronunciandose sobre aquello que no debera ser

considerado como original:

1% ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Op. cit., pp. 640-641.

199 Resolucion N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998, recaida en el Expediente N° 663-96 ODA, p. 13.
20 Resolucion N° 0059-2012-TPI-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2012, recaida en el Expediente N° 1045-2010/DDA, p.
20.
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“Tampoco puede decirse que una creacion es original si la forma de
expresion se deriva de la naturaleza de las cosas 0 es una mera
aplicacion mecanica de lo dispuesto en algunas normas juridicas o por
l6gica o si la forma de expresion se reduce a una simple técnica que
so6lo requiere de la habilidad manual para su ejecucion. Sin embargo, de
acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequefio grado
de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la
obra seré original, individual. ***

A manera de ejemplo, podemos sefialar que si bien la siguiente imagen realizada por
el artista Jackson Pollock seria protegible por los Derechos de Autor, no ocurriria lo
mismo con el Derecho de Propiedad Industrial pues, debido a su nivel de

complejidad, carece de distintividad:

Por otro lado, si bien las obras literarias suelen tener una extension minima (como es
el caso, por ejemplo, de los poemas) el INDECOPI ha reconocido el registro de una
oracion. Maravi Contreras cita el caso de la frase "De la Refurinfunflais™, la cual fue

concedida a Ricardo Bonilla, creador del personaje de “Timoteo™.?>® En esta ocasion,

201 -

Ibid.
22 Fyente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:No. 5, 1948.jpg. Consulta: 25 de mayo de 2012.
23 MARAVI CONTRERAS, Alfredo. Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor.
Cuaderno de Trabajo N° 16 del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Catoélica del PerGd. 2010.
Lima. p. 4.
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consideramos que la Direccién de Signos Distintivos también se hubiese pronunciado
de manera favorable ante la solicitud de la misma marca para servicios de
entretenimiento (clase 41) debido a la peculiar conformacion de la palabra principal

("Refurinfunflais™) que seria considerada un signo de fantasia.

Finalizando este punto, tenemos la siguiente reflexion elaborada por Gamboa:

“Al respecto opinamos que, acertadamente, en la normativa vigente no
se incluye la originalidad como un requisito de registrabilidad; lo cual
resulta acorde con los fundamentos del derecho marcario, toda vez que
las marcas, mas que el producto de una creacion, son el resultado de
un acto de apropiacion; de alli que se reconozca la existencia de
marcas arbitrarias y se admita la posibilidad de que signos idénticos
puedan ser registrados a favor de titulares distintos, siempre y cuando

se apliquen a productos o servicios no relacionados entre si. 2%

En conclusién, mientras que el tema de la distintividad implica la relacion del signo
con los productos o servicios que distingue y la relacion del mismo con otros del
mismo género, la originalidad involucra la vinculacién de la obra con la personalidad

de su autor.

24 GAMBOA VILELA, Patricia. “La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulacion en la
Decision 486". En: Revista de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 378.
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CONCLUSIONES

1. Los signos de fantasia son aquellos que se originan en la mente de su creador y
que por tanto no cuentan con un significado. Los signos arbitrarios si tienen un
significado pero este no se relaciona con el producto o servicio que van a
distinguir. Los signos sugestivos evocan caracteristicas del producto o servicio
pero requieren de un razonamiento por parte del consumidor para que se realice

la vinculacion.

2. Las designaciones comunes se identifican con las designaciones usuales y
pueden ser consideradas como sinGnimas pero ambas son distintas a los
términos genéricos. Esto se debe a la mayor cercania de las palabras comunes

con el lenguaje popular.

3. Cuando nos encontremos ante productos farmacéuticos o medicinales la
rigurosidad del examen debera de ser mayor debido a que se encuentran en

juego temas como la salud y la vida de las personas.

4. En el ordenamiento peruano, a diferencia de lo que ocurre en el régimen

norteamericano, el tema de la vulgarizacién de la marca se encuentra dentro del
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sistema subjetivo o mixto. El sistema objetivo, a diferencia del subjetivo o mixto,
s6lo toma en consideracion el comportamiento de los consumidores, no siendo
importante la actividad o permision del titular en la pérdida de distintividad de su

signo.

5. ElI Convenio de Paris, la Convencion de Washington y el Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio regulan el tema
de la presente investigacion sin contradecir lo estipulado en la Decision 486,

Régimen Comun de la Propiedad Intelectual.

6. A diferencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las Cortes de
Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI carece de conceptos claros al momento de resolver, lo

cual se ha verificado de los casos analizados.

7. El empleo de encuestas de mercado seria la herramienta mas util para dotar de
objetividad al examen de distintividad cuando se encuentre en duda si nos
encontramos ante un signo genérico, descriptivo o usual. Este mecanismo se ha

venido empleando por las cortes norteamericanas desde hace muchos afios.

8. EIl Estado deberia de implementar un mecanismo de pago de las encuestas de
manera conjunta con los particulares, para lo cual una parte de los ingresos de
algun procedimiento (por ejemplo, de los procesos de infracciones) se destinaria

a un fondo comun.
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9. Al momento de crear una marca, el criterio de los publicistas difiere del de los
juristas debido a que, para los primeros, lo mas importante es la difusion del
signo mientras que, para los segundos, no se debe descuidar su capacidad de

ser protegido.

10.El hecho de que un signo se encuentre en idioma extranjero no es un indicador
suficiente para concluir que nos encontramos ante un signo que cuenta con

distintividad.

11.La distintividad y la originalidad son conceptos que pertenecen al Derecho de
Propiedad Industrial y al Derecho de Autor respectivamente, y que poseen
diferencias sustanciales por lo que no pueden identificarse al momento de

aplicarlos a un caso concreto.

12.Tanto la actual Direccion de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI han resuelto incorrectamente en varios casos en los
cuales se ha encontrado en discusion la distintividad de un signo. En aquellos
casos en los que la Sala ha resuelto adecuadamente, no ha quedado clara la

objetividad de sus criterios.
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ANEXO

RESOLUCIONES DE LA SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI
DE LOS ANOS 2009, 2010 Y 2011

EXPRESIONES LARGAS DENOMINACIONES EN DESCRIPTIVAS Y COMBINACIO
OTRO IDIOMA GENERICAS NES
PALABRAS
DIA NACIONAL DEL CEBICHE G POINT OPCION CRECIENTE D'LIMA
PERUANO ASOCIACION DE
RESTAURADORES (Res. N°584-2009/TPI-INDECOPI) | (Res. N° 057-2009/TPI-INDECOPI) (2%33#’;[;-2127-
INDECOPI)
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MARINOS Y AFINES DEL PERU

(Res. N° 720-2009/TPI-INDECOPI)

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y
REASEGUROS

BAMBOO

(Res. N° 640-2009/TPI-INDECOPI)

OPCION RENTA

(Res. N° 058-2009/TPI-INDECOPI)

FRESCALECHE

(Res. N°2333-

(Res. N° 889-2009/TPI-INDECOPI) 2009/TPI-
INDECOPI)
MEDIA MARATON DE LIMA PREMIUM KLOROFILA S'TALISTO

(Res. N°1075-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°817-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°070-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. Ne° 2380-
2009/TPI-
INDECOPI)

LA CASA DE LA PAPA RELLENA

(Res. N°1779-2009/TPI-INDECOPI)

EYEVITAMIN

(Res. N°821-2009/TPI-INDECOPI)

CUMBIATON

(Res. N°071-2009/TPI-INDECOPI)

LIMPIAREGIO

(Res. N° 2660-

2009/TPI-

INDECOPI)
BRINGING HEALTH AND MOVIEFONE URGENTE CHOCOYOGUR
PROSPERITY TO EVERY T

FAMILY — BRINDANDO SALUD Y
PROSPERIDAD A CADA FAMILIA

(Res. N°900-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 136-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°2701-

2009/TPI-
(Res. N°1934-2009/TPI-INDECOPI) INDECOPY)
MAS SALUD X MENOS HP TEST FRESKOS DEL VALLE NEONATAL

(Res. N°1986-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 952-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 364-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°3232-
2009/TPI-
INDECOPI)

SALUD X MENOS

(Res. N°©1987-2009/TPI-INDECOPI)

MOVIEFONE

(Res. N°1021-2009/TPI-INDECOPI)

GANADORA

(Res. N°439-2009/TPI-INDECOPI)

PREVIAJE

(Res. N° 3316-
2009/TPI-
INDECOPI)

DANZA NUEVA — FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LIMA

FONO LEASING

(Res. N°1023-2009/TPI-INDECOPI)

GRANOS & SEMILLAS

(Res. N° 688-2009/TPI-INDECOPI)

TELEADUANA

(Res. N°3317-

(Res. N°2019-2009/TPI-INDECOPI) 2009/TPI-
INDECOPI)
MUSEO DE CIENCIAY ROADMAP NATIVA SINMOS-K

TECNOLOGIA DEL ANTIGUO
PERU

(Res. N°1206-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°536-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°1143-

2010/TPI-
(Res. N°2169-2009/TPI-INDECOPI) INDECOPY)
MUSEO PRECOLOMBINO DE ALL INCLUSIVE VALE DERMOLASER

CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL
ANTIGUO PERU

(Res. N°2170-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°1306-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 719-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°2023-
2010/TPI-
INDECOPI)
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LOS 7 HABITOS DE LAS ANDEANPILLS EN FAMILIA ECOALBERGU
PERSONAS ALTAMENTE E
EFECTIVAS (Res. N° 1314-2009/TPI-INDECOPI) | (Res. N° 889-2009/TPI-INDECOPI)
(Res. N° 1623-
(Res. N° 2585-2009/TPI-INDECOPI) 2011/TPI-
INDECOPI)

FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE CINE

(Res. N°3107-2009/TPI-INDECOPI)

AUSTRALIAN MERINO

(Res. N°1370-2009/TPI-INDECOPI)

RADIO KUMBIA AM

(Res. N° 896-2009/TPI-INDECOPI)

FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE CINE

(Res. N°3110-2009/TPI-INDECOPI)

AUSTRALIAN MERINO

(Res. N°1371-2009/TPI-INDECOPI)

TEATRO NACIONAL

(Res. N°950-2009/TPI-INDECOPI)

FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE CINE

(Res. N°3112-2009/TPI-INDECOPI)

EUROLINE

(Res. N° 1416-2009/TPI-INDECOPI)

GUAGUA

(Res. N° 953-2009/TPI-INDECOPI)

CAMARA DE ARBITRAJE DE
HUARAZ

(Res. N° 3512-2009/TPI-INDECOPI)

TOP&TEES

(Res. N°1426-2009/TPI-INDECOPI)

CAIMAN

(Res. N°986-2009/TPI-INDECOPI)

ENCUENTRO
HISPANOAMERICANO DE
PLATEROS

(Res. N° 0057-2009/TPI-INDECOPI)

REFRESH

(Res. N°1470-2009/TPI-INDECOPI)

INVENTARIO COMPARTIDO

(Res. N°1046-2009/TPI-INDECOPI)

INSTITUTO PERUANO DE
EMPRENDIMIENTO Y CIENCIAS
EMPRESARIALES

(Res. N°0124-2009/TPI-INDECOPI)

FISH PROTEIN

(Res. N° 1482-2009/TPI-INDECOPI)

ASEGURAMOS SU
PROGRESO

(Res. N°1047-2009/TPI-INDECOPI)

ACERO DIMENSIONADO...
AGREGANDO VALOR A LA
INDUSTRIA DE LA

FISH PROTEIN

(Res. N° 1483-2009/TPI-

AJO MACHO

(Res. N°1077-2009/TPI-INDECOPI)

INDECOPI)
CONSTRUCCION
(Res. N° 0295-2009/TPI-INDECOPI)
ACERO DIMENSIONADO... FEMME CARE JUEVES DEL ACERO

AGREGANDO VALOR A LA
INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

(Res. N°0297-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 1484-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 1493-2009/TPI-INDECOPI)

HABILIDADES Y DESTREZAS
MANUALES

(Res. N° 0458-2009/TPI-INDECOPI)

PEPPERMINT DROPS

(Res. N° 1540-2009/TPI-INDECOPI)

FAMILIAR

(Res. N°1695-2009/TPI-INDECOPI)

FESTIVAL DEL SEXO Y DEL

WHOLE CARE

HIDRA DERMIS
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(Res. N° 0540-2010/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 1546-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°1724-2009/TPI-INDECOPI)

HACE TU VIDA FACIL

(Res. N° 0351-2011/TPI-INDECOPI)

ULTRACARE

(Res. N°1605-2009/TPI-INDECOPI)

SUPER MOTOS

(Res. N°1929-2009/TPI-INDECOPI)

INDICE DEL POLLO A LA BRASA

(Res. N°0642-2011/TPI-INDECOPI)

MIX

(Res. N° 1755-2009/TPI-INDECOPI)

UV DERM

(Res. N°2161-2009/TPI-INDECOPI)

TIERRA REFORZADA (PERU)
SA.

(Res. N°1512-2011/TPI-INDECOPI)

THE TASTE OF PERU

(Res. N°1908-2009/TPI-INDECOPI)

PRO-ALIVIO

(Res. N° 2262-2009/TPI-INDECOPI)

INSTITUTO DE LA PIEL Y
ALERGIA CUTANEA S.A.C.

(Res. N°1623-2011/TPI-INDECOPI)

CLEANLINE

(Res. N°1909-2009/TPI-INDECOPI)

PRO-ALIVIO

(Res. N° 2263-2009/TPI-INDECOPI)

MAQUINARIAS CON TODA
CONFIANZA

(Res. N°2094-2011/TPI-INDECOPI)

HEALTH X LESS

(Res. N°1988-2009/TPI-INDECOPI)

PRO-ALIVIO

(Res. N° 2264-2009/TPI-INDECOPI)

GRAN CASINO DE LIMA

(Res. N°2249-2011/TPI-INDECOPI)

PRO-RELIEF

(Res. N°2021-2009/TPI-INDECOPI)

NITRATOS DEL PERU

(Res. N° 2332-2009/TPI-INDECOPI)

NITIDO, SONIDO Y LUCES

(Res. N°2263-2011/TPI-INDECOPI)

PROFESSIONAL RELIEF

(Res. N°2023-2009/TPI-INDECOPI)

NACIONAL

(Res. N° 2557-2009/TPI-INDECOPI)

CENTRO EMPRESARIAL
PERUANO SUIZO

(Res. N°2546-2011/TPI-INDECOPI)

PROFESSIONAL RELIEF

(Res. N°2024-2009/TPI-INDECOPI)

PERUANO COMO TU

(Res. N° 3231-2009/TPI-INDECOPI)

SUPER CROP OIL

PROFESSIONAL RELIEF

(Res. N°2114-2009/TPI-INDECOPI)

MANA / MANA

(Res. N° 3276-2009/TPI-INDECOPI)

NANO SILVER
ANTIBACTERIAL

(Res. N° 2235-2009/TPI-INDECOPI)

RADIO KUMBIA AM

(Res. N° 3365-2009/TPI-INDECOPI)

FULL VALUE PIGS

(Res. N° 2268-2009/TPI-INDECOPI)

LA BARREDORA

(Res. N° 3486-2009/TPI-
INDECOPI)

THE 7 HABITS OF HIGHLY
EFFECTIVE PEOPLE

(Res. N° 2586-2009/TPI-INDECOPI)

VIAJE SEGURO

(Res. N°0039-2009/TPI-INDECOPI)
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VIRGIN

(Res. N° 2804-2009/TPI-INDECOPI)

VIAJE SEGURO

(Res. N° 0040-2009/TPI-INDECOPI)

SUNDAE

(Res. N° 2820-2009/TPI-INDECOPI)

CLASSICA

(Res. N°0128-2009/TPI-INDECOPI)

WASH TRANSLUCENT

(Res. N° 3330-2009/TPI-INDECOPI)

PROPOLIS

(Res. N°0206-2009/TPI-INDECOPI)

HUMIC EXTRA 24

(Res. N° 3473-2009/TPI-INDECOPI)

AGUAMIEL

(Res. N° 0626-2010/TPI-INDECOPI)

HUMIC ACID GROW MORE

(Res. N°0144-2009/TPI-INDECOPI)

LAVA OK

(Res. N°1139-2010/TPI-INDECOPI)

ZONA LIGHT

(Res. N°0642-2010/TPI-INDECOPI)

RENNUEVA

(Res. N°1727-2010/TPI-INDECOPI)

SURGICAL

(Res. N°1130-2010/TPI-INDECOPI)

EXPO RON

(Res. N°1824-2011/TPI-INDECOPI)

CASAS DESIGN

(Res. N°1674-2010/TPI-INDECOPI)

LA OPERA DEL PERU

(Res. N°1870-2011/TPI-INDECOPI)

ALL OMEGAS

(Res. N°1727-2010/TPI-INDECOPI)

CUENTA EXPRESS

(Res. N°1984-2011/TPI-INDECOPI)

MODERN SPORT ROCKS

(Res. N°1729-2010/TPI-INDECOPI)

ENOTURISMO Y EVENTOS

(Res. N°2195-2011/TPI-INDECOPI)

KIDSLOOK

(Res. N°2223-2010/TPI-INDECOPI)

DIRECTORIO DE
SEGURIDAD

(Res. N°2357-2011/TPI-INDECOPI)

FEMININE

(Res. N°2451-2010/TPI-INDECOPI)

MI OFICINA

(Res. N°2387-2011/TPI-INDECOPI)

XCLUSIVE CLASS

(Res. N°0478-2011/TPI-INDECOPI)

TRONADOR

(Res. N°2388-2011/TPI-INDECOPI)

TERRACOTTA

(Res. N°0667-2011/TPI-INDECOPI)

Q

(Res. N°2545-2011/TPI-INDECOPI)

PURE PILATES PERU

(Res. N°0731-2011/TPI-INDECOPI)

LA CASA DEL
CARBURADOR

(Res. N° 2555-2011/TPI-INDECOPI)
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CHEMISE

(Res. N°1309-2011/TPI-INDECOPI)

D-PLUS

(Res. N°2664-2011/TPI-INDECOPI)

CHEMICAL PEEL

(Res. N°1454-2011/TPI-INDECOPI)

PULLMAN
CROCANTISSIMO

(Res. N°1831-2011/TPI-INDECOPI)

TORTAS DE LA CASA
ESPECIALISTAS EN TORTAS

MPLAY

(Res. N°0002-2009/TPI-INDECOPI)

RAGU

(Res. N° 831-2009/TPI-INDECOPI)

ES'FACILITO

(Res. N°0002-

(Res. N°1236-2009/TPI-INDECOPI) 2009/TPI-
N » MPLAY ragu INDECOPY
2y _
ESFACILITO
KONO PIZZA LA P1ZZA EN KONO | IL PASTIFICIO CLASSICO MUNDO JURIDICO MIRAELPERU
(Res. N°1236-2009/TPI-INDECOPI) (Res. N° 184-2009/TPI-INDECOPI) (Res. N°537-2009/TPI-INDECOPI) (Res. N° 893-
% ; 2009/TPI-
% [‘ILPASTIFICIO ! INDECOPI)
miraelperd
LAS PIZZAS BAR RISTORANTE PERUPHONE LOCUTORIOS | SANGUCHERO PRENATAL
DEL BOULEVARD DE SAN
RAMON (Res. N° 312-2009/TPI-INDECOPI) (Res. N°1182-2009/TPI-INDECOPI) | (Res. N° 896-
2009/TPI-
(Res. N° 1346-2009/TPI-INDECOPI) (9} INDECOPI)
@D PRE
MNA
TAL
REVISTA COLEGIOS ESPECIAL GOOD SOUND CUYES PRONINO

PARA DIRECTIVOS Y
DOCENTES DEL PERU

PROFESSIONAL

(Res. N°1437-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°3230-

(Res. N° 428-2009/TPI-INDECOPI) 2009/TPI-
(Res. N° 2577-2009/TPI-INDECOPI) INDECOPT)
GOO?,_SOU{ND ¢ Vel
S Professiona ﬁ T - ro
COLEGIOS « f§ ° P
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO | CASA CASH TAXI GAS DPELO

LATINOAMERICANO DE CINE

(Res. N°1636-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 2303-2009/TPI-

(Res. N°3410-

(Res. N° 3106-2009/TPI-INDECOPI) INDECOPI) 2009/TPI-

Casa Cash INDECOPI)
Festival
defima el Z(Gns) d Pelo
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO | CASA CASH CASA AHORRO PRENDACUOT
LATINOAMERICANO DE CINE A
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(Res. N°3111-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°1637-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 2587-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°0808-

2011/TPI-
Festival - = INDECOPI)
delima afidRRo
) PRENDACuOt
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO | CLEAN LINE EXPO ROCK

LATINOAMERICANO DE CINE
(Res. N°3113-2009/TPI-INDECOPI)

Festival
deLima

e oo CIOE

(Res. N°1910-2009/TPI-INDECOPI)

Senef

(Res. N° 2625-2009/TPI-INDECOPI)

USIL UNIVERSIDAD SAN
IGNACIO DE LOYOLA
EMPRENDEDORES QUE

CERAMIC NANO
TOURMALINE
TECHNOLOGY LASERION

FULL PINO

(Res. N°2627-2009/TPI-INDECOPI)

FORMAN EMPRENDEDORES [Eay
(Res. N° 2233-2009/TPI-INDECOPI) i@k
(Res. N° 0423-2009/TPI-INDECOPI)
CHRANG 0 TO-FALKE | gnon |
UNIVERSIDAD
SAN JGNACIO
@ DE LOYOLA
Emprosdedorss que fiorman empressiodkor.
DETERGENTE GRANDIOSO CERAMIC NANO FAJATE

RENDIDOR Y DE FACIL
ENJUAGUE

(Res. N°0905-2010/TPI-INDECOPI)

TOURMALINE
TECHNOLOGY LASERION

(Res. N°2234-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N° 3066-2009/TPI-INDECOPI)

N""raioso BG4 3 VA
7
7
DA GUSTO COMIDA Y MAS CAR CLEAN PREDICCIONES

(Res. N°2538-2011/TPI-INDECOPI)

&P

(Res. N° 2887-2009/TPI-INDECOPI)

(Res. N°3317-2009/TPI-INDECOPI)

PERUVIAN AIR LINE

(Res. N° 3426-2009/TPI-INDECOPI)

HISTORIAS REALES

(Res. N°0270-2009/TPI-INDECOPI)

ANTI AGE NUTRITION

(Res. N°1299-2010/TPI-INDECOPI)

ANTI AGE NUTRITION

ATLETICO

(Res. N°1206-2010/TPI-INDECOPI)

ATLETICO

SUNCARE

(Res. N°0675-2011/TPI-INDECOPI)

ZERO EMISSION

(Res. N°1774-2011/TPI-INDECOPI)
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SUNCARE

z(&ro Emission

ZERO EMISSION

(Res. N°1775-2011/TPI-INDECOPI)

¢

Serc Emission

MURO VEGETAL

(Res. N°2093-2011/TPI-INDECOPI)

MURGE/EGETAL

RESPIRA MEJOR

(Res. N°2219-2011/TPI-INDECOPI)
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