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PROLOGO

“There is no property on earth that does not derive pecuniary value from ideas....”

Mark Twain

A veintitrés afos de la creacidn del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual - Indecopi, se ha logrado afianzar el
desarrollo de la propiedad intelectual influenciando sobremanera el proceso actual
de globalizacion y apertura econdmica de nuestro pais. Muchas veces considerada
en el pasado una piedra en el camino, hoy en dia, la propiedad intelectual ha
demostrado su valia convirtiéndose en una herramienta fundamental para el
desarrollo de nuestra sociedad.

Con un sistema de proteccion a la propiedad intelectual eficiente, los individuos
tienen incentivos para invertir en la generacién de conocimiento sin temor a ser
desplazados por otro agente que pretenda aprovecharse indebidamente de ese
esfuerzo. Debemos tener presente que cualquier distorsion del sistema puede
afectar los estimulos para la innovacion y la transferencia de tecnologia, elementos
vitales para el desarrollo.

Para evitar dichas distorsiones es que el sistema de propiedad intelectual ha sido
objeto de numerosas reformas que permiten en determinadas circunstancias
contrarrestar situaciones de desequilibrio. Las reformas del sistema han derivado
en cuerpos normativos distintos que comprenden una gama variada de regimenes
legales diversos, que si bien pueden proteger diferentes aspectos de la misma
creacion intelectual es importante reconocer que cada subsistema (patentes,
marcas, disefios industriales, entre otros) tiene distintas caracteristicas, alcances
y limitaciones.

A efectos de promover un mayor entendimiento de nuestro sistema de propiedad
intelectual, se ha elaborado este Compendio Normativo que pretende ser un
panorama descriptivo sobre la reciente y continua evolucion del Indecopi en este
ambito. La primera parte detalla los alcances de la jurisprudenciay el rol que ejercen
en aras de generar una mayor predictibilidad de las decisiones administrativas; la
segunda destaca las interpretaciones de la ley que han evolucionado a la par con
las reformas y la coyuntura actual; la tercera y dltima parte se encuentra avocada a
reunir todos los instrumentos legales utilizados en nuestro sistema normativo.

Indecopi, en articulacidn con el Ministerio de Justicia, sigue facilitando mecanismos

para la difusion de las normas relativas a la defensa de la propiedad intelectual. El
presente compendio es, en principio, uno de los resultados de un arduo trabajo de
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recopilacion en un Unico documento de las normas y precedentes importantes en
propiedad intelectual. Al organizar la regulacion sobre la materia, es el deseo de
Indecopi poner a punto una herramienta juridica que permita dar una visién mas
clara de nuestros derechos y los aspectos detras de ellos.

Sin duda, esta valiosa publicacion sera la base de futuros trabajos en el marco de una
estrategia de investigacion para las proximas generaciones y contribuird a generar
aportes en torno a la aplicacion y los alcances de nuestro sistema de propiedad
intelectual.

Marta Fernandez Pepper
Presidenta de la
Asociacion Peruana de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

« CETE U indecopi
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PRESENTACION

El libro “Precedentes y Normativa del Indecopi. Compendio de Normas Legales en
Propiedad Intelectual”, es una publicacion inédita que el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (Indecopil, ofrece
con satisfaccion a la comunidad académica con el fin de contribuir a la predictibilidad
en sede administrativa y al conocimiento de la Propiedad Intelectual. El texto esta
estructurado en tres partes:

En la primera parte, encontramos un interesante e ilustrativo texto desarrollado por
el catedratico Eloy Espinosa-Saldana Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional
del Peru, sobre los aspectos fundamentales del precedente administrativo, su
configuracion, uso y alcances en el Indecopi.

En la segunda parte del libro, se presentan los precedentes en propiedad intelectual
del Indecopi, comentados por el abogado Juan Pablo Schianterelli, quien desarrolla
un analisis critico de cada una de las resoluciones.

La tercera parte del libro contiene la legislacion nacional e internacional sobre
Propiedad Intelectual, que es empleada a diario por las diversas direcciones y
organos funcionales del Indecopi para resolver.

El Indecopi trabaja para mantener y consolidar su predictibilidad en materia
resolutiva y, con ello generar confianza en los agentes y el mercado, brindando
seguridad juridica a la ciudadania respecto de los temas que nos competen; por lo
que esta publicacion es una muestra importante del quehacer institucional sobre la
materia, porque congrega en un solo documento tanto aspectos doctrinarios sobre el
precedente administrativo, asi como todos los precedentes administrativos emitidos
por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi y retne la legislacién nacional
e internacional sobre esta disciplina juridica, acorde con la nueva actuacion de la
institucion proactiva moderna y eficiente, que promueve y da valor a los elementos
de la propiedad intelectual en el mercado.

Como corolario, gustosamente los invitamos a leery consultar esta nueva publicacion

de la Escuela Nacional del Indecopi: Precedentes y Normativa del Indecopi. Compendio
de normas Legales en Propiedad Intelectual.

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Indecopi
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N°0005-2015-JUS

Lima, 0 9ENE 2015

VISTOS, el Oficio N° 689-2014-DGDOJ-DSJD, de la Direccion de
Sistematizacién Juridica y Difusion;

CONSIDERANDO:
Que, es funcién del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,

sistematizar la legislacion de caracter general y promover su estudio y difusién, asi como
disponer su edicion oficial;

Que, en cumplimiento de dicha funcion, el 12 de diciembre de 2014, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Macional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual — INDECOPI , suscribieron un
Convenio de Cooperacion Interinstitucional con el objeto de publicar una Coleccién
Juridica que comprende cinco (5) tomos de ediciones oficiales en version impresa que se
denominaran “Los Compendios”, correspondientes a las normas de mayor trascendencia
en materia de competencia del INDECOPI, en un tiraje minimo de cuatrocientos (400)
ejemplares por edicion oficial;

Que, mediante Adenda N° 1 al Convenio de Cooperacidn Interinstitucional,
las partes actualizaron el Anexo 1, en el cual se modifica los titulos de las ediciones
oficiales a publicarse;

Que, como parte de las funciones de sistematizacion juridica y publicacion
de ediciones oficiales, la Direccion General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico ha
concluido con la elaboracion de la Primera Edicion Oficial del Primer Tomo denominado
"Precedentes y Normativa del INDECOPI en Propiedad Intelectual. Compendio de normas
legales de propiedad intelectual”, comunicando la Direccién de Sistematizacién Juridica y
Difusién, que esta edicion tendra un tiraje de cuatrocientos (400) ejemplares;

Que, el Tomo denominado "Precedentes y Normativa del INDECOPI en
Propiedad Intelectual. Compendio de normas legales de propiedad intelectual”, contiene
normas relacionadas a la defensa de los derechos en propiedad intelectual referidos a
todas las creaciones del ingenio humano y sus obras, asi como a la propiedad industrial,
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que protege la creatividad, la invencion e ingenio de cualquier persona o empresa para
identificarse en el mercado, por lo gue podra ser utilizado como libro de consulta por los
operadores del derecho y plblico en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N® 29809, Ley de Organizacién
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y el Decreto Supremo N°
011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR la impresicn de la Primera Edicion Oficial del
Primer Tomo denominade "Precedentes y Mormativa del INDECOPI en Propiedad
Intelectual. Compendic de normas legales de propiedad intelectual”, en un tiraje de
cuatrocientos {400) ejemplares.

Articulo 2°.- AUTORIZAR al Director General de Desarrollo y
Ordenamiento Juridico a consignar el nimero correlativo en cada ejemplar, asi como
colocar el sello de la Direccién General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico.

Registrese y comuniquese.

""" GALLD RIVADENEYRA
Ministro de Justicialy Derechos Humanos

« CETE U indecopi
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GUIA DEL LECTOR

Para el correcto uso de la presente publicacion, el lector debera tener en cuenta lo
siguiente:

1. La publicacion esta divida en tres partes:

La primera contiene el articulo “Notas sobre la configuracién, uso y alcances
de los precedentes por la administraciony el Indecopi en el Peru”, escrito por
el Dr. Eloy Espinosa-Saldana Barrera, Magistrado del Tribunal Constitucional.

La segunda presenta los Precedentes del Indecopi en Propiedad Intelectual,
oficializada por el Ministerio de Justicia, con los comentarios a cada uno de
ellos, realizado por el doctor Juan Pablo Schiantarelli.

Laterceramuestrael Compendiode Normas Legales de Propiedad Intelectual,
oficializada por el Ministerio de Justicia.

2. En la normativa nacional, el texto del articulado es copia fiel del Diario
Oficial “El Peruano”, en lo que respecta a su contenido, incluyendo signos de
puntuacidén y ortografia en general.

En lo referente a los instrumentos normativos internacionales, que
figuran en el Anexo en CD adjunto en el libro, estos fueron extraidos de los
portales eléctrdnicos institucionales de las organizaciones internacionales
especializadas en la materia.

3. El texto de cada articulo de las normas legales, es el vigente al momento de
la presente publicacion.

4. Las notas al pie de pagina de las normas legales, se encuentran identificadas
con numeros y hacen referencia a diversas normas que modifican, incorporan,
sustituyen y derogan articulos, parrafos o incisos.

Delmismo modo, en los casos de fe de erratas que rectifican textos normativos,
estas se encuentran identificadas por notas al pie de pagina.

5. Las fechas que aparecen entre paréntesis en las normas legales corresponden
a la publicacién de la norma en el Diario Oficial “El Peruano”.

6. La presente edicidon de las normas legales, se encuentra actualizada hasta el
5 de diciembre de 2014 inclusive.

L] m Indecopi
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El servidor publico actla de acuerdo al siguiente principio:
Respeto

“Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitucion y las
Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de
toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos
administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido
procedimiento”.

Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica
Ley N© 27815, Art. 6°, inc. 1




PRIMERA PARTE

NOTAS SOBRE LA CONFIGURACION, USO Y ALCANCES
DE LOS PRECEDENTES POR LA ADMII:IISTRACI(JN Y
EL INDECOPI EN EL PERU

Por:
Dr. Eloy Espinosa-Saldana Barrera
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Dr. Eloy Espinosa-Saldana Barrera,
Magistrado del Tribunal Constitucional.

Catedratico de Derecho Administrativoy Derecho Constitucional de las Universidades
Pontificia Catdlica del Pert, Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, de Piura e Inca
Garcilaso de la Vega. Profesor Principal y ex Director General de la Academia de la
Magistratura. Es o ha sido integrante de las mesas directivas de las Asociaciones
Peruanas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Procesal,
asi como del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Miembro,
entre otras instituciones, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y de
diversas entidades académicas europeas, latinoamericanas o peruanas.
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CONSIDERACIONES INICIALES

Cuando en lineas generales se habla de precedente se hace referencia a aquellos
parametros, reglas o principios establecidos por un organismo u érgano competente
para resolver controversias puestas en su conocimiento; parametros que no
solamente van a ser utilizados para resolver una controversia en particular, sino que
buscaran constituirse en lineas de accion de obligatorio cumplimiento para aquellas
situaciones sustancialmente iguales que pudiesen presentarse en el futuro.

Sin embargo, justo es reconocer que, a partir de esta formulacién general, la cual
suele ser consensualmente aceptada, comienzan a perfilarse ciertos matices. Es
muy conocido, por ejemplo, el debate existente en paises como los Estados Unidos de
Norte América sobre cudles son los alcances y objetivos considerados como propios
de un precedente, en donde la ya muy conocida clasificacion desarrollada por Cass
Sunstein’, distinguiéndose entre posturas maximalistas y posturas minimalistas,
adquiere especial relevancia.

Como bien sabemos, las posturas maximalistas apuntan a resolver cuestiones
juridicas controvertidas de modo abstracto y general, sin atender en forma
detallada las particularidades facticas que rodean el caso. El caso servird entonces
para ilustrar una de las posibles caracterizaciones de las reglas a aplicarse.? Esta
formulacidén tendrd, por lo menos para sus detractores, reparos a la generalidad de
su configuracion, la cual, segun sefalan esos detractores, puede resultar demasiado
imprecisa para responder a la complejidad factica o moral del tema que aborda, y
tenderia a facilitar una vulneracién de lo alli descrito. También esta generalidad es
acusada de producir dificultades para lograr consensos al respecto de los alcances
de lo resuelto, sobre todo sitomamos en cuenta que estamos ante pronunciamientos
provenientes de un drgano colegiado®.

Frente a esta perspectiva se desarrollan las posturas minimalistas, donde el
juzgador(a) se limita a sefalar lo absolutamente indispensable para resolver el
caso que tiene entre manos, centrando para ello su atencion en las particularidades
facticas del caso o en un aspecto concreto del problema sometido a su competencia,
pero, en cualquier supuesto, eludiendo en principio dar una respuesta completa y
general a lo que debe resolver.*

1 Vereneste sentido SUNSTEIN, Cass. Legal Reasoning and Political Conflict. New York-Oxford, Oxford
University Press, 1996

2 Una buena explicacion de esta postura la encontramos en MAGALONI KERPEL Ana Laura. EL
Precedente Constitucional en el sistema judicial norteamericano. Madrid, Mc Graw Hill,2001.

3 En este sentido van las criticas de, por ejemplo, SUNSTEIN, Cass. Op. Cit, p. 16 y ss., asi como en su
ensayo “Leaving Things Undecided”. En: Harvard Law Review, vol 110; 1996. Una defensa de la postura
maximalista la encontramos en trabajos de Anthony Scalia, y sobre todo, en su “The Rule of Law as of
Rules” En: The University of Chicago Law Review, vol. 56, 1989; o los de F. Schaner, fundamentalmente
en su “Rules and the Rule of Law”. En: Harvard Journal of Law and Public Policy. Vol.14, 1991.

4 Esta postura minimalista, ademas de ser la asumida por Sunstein, tiene importantes expresiones en
el ya clasico trabajo de E. Levi “An introduction to Legal Reasoning”. Chicago, University of Chicago
Press, 1949; o en textos como el de R. Posner, “The Federal Courts. Crisis and Reform”. Cambridge,
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Justo es anotar aqui que el tema de los alcances y objetivos propios de un
precedente no es el Unico sujeto a controversia. El sentido Ultimo de recurrir a la
técnica del precedente también es una materia en entredicho. Aqui, frente a quienes
plantean que ese ultimo sentido es el de la igualdad, debe resaltarse que hoy la
postura mayoritariamente asumida entiende que el precedente se encuentra mas
directamente relacionado con una intencién de universalizacidn sustentada mas
bien en una preocupacion por garantizar seguridad juridica antes que, en el mejor
de los casos, una plasmacion de la dimension formal de la igualdad.®

Ahora bien, e independientemente de importantes matices sobre cémo comprender
los alcances y justificar su razdn de ser, hoy la relevancia de recurrir a precedentes
es insoslayable. En un contexto en donde cada vez son mas las entidades
administrativas o jurisdiccionales que debe resolver conflictos de intereses o
situaciones de incertidumbre juridica, se hace necesario contar con un minimo de
predictibilidad que permita a todos los ciudadanos(as) saber a qué atenerse ante
ciertas situaciones no comprendidas expresamente en la normativa vigente, o en
aquellas en las cuales dicha normativa permite mas de una comprension, lo que
puede generar diferente y hasta inconvenientes consecuencias. Téngase presente
que aqui hablamos de alguna predictibilidad, la cual no descarta la subsistencia de
discrepancias, siempre y cuando, como veremos después, dichas discrepancias se
encuentren debidamente motivadas.

Esto se entendié muy pronto en los Estados con sistemas juridicos que provienen
de una tradicidon anglosajona, en la cual, como es de conocimiento general, tanto
la costumbre como la jurisprudencia han tenido, casi desde siempre, un rol muy
relevante como fuentes del Derecho y espacios para la proteccion de los derechos.
En paises adscritos mas bien a una tradicion romano germanica, inicialmente
caracterizados por una preponderancia de la Ley como fuente del Derecho, a esta
necesidad de contar con precedentes le ha costado mas tiempo consolidarse, pero,
al parecer, ha llegado ya para quedarse.

Prueba de lo dltimo que acabo de senalar es lo que ha ocurrido en el Perd al
respecto. Progresivamente se ha incorporado en el ordenamiento juridico peruano
la figura del precedente, ya sea a nivel administrativo, en la labor de la judicatura
ordinaria®, o en el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional, tanto asi que en la
actualrealidad peruana ahora se habla de precedentes administrativos, precedentes
judiciales (o de la judicatura ordinaria) y precedentes constitucionales (o del Tribunal

Harvard University Press, 1985. En cualquier caso, buenas explicaciones en espanol sobre estas
dos perspectivas son las desarrolladas, entre otros, por MAGALONI KERPEL, Ana Laura. Op. Cit; o
ESCOVAR LEON, Ramén. “El Precedente Constitucional: Definicién y limites”. En: Revista de Derecho
Constitucional. N° 8. Caracas, Sherwood, julio-diciembre 2003, p. 233y ss.

5 Una muy buena sintesis de esta controversia la encontramos en GASCON ABELLAN, Marina. La
técnica del Precedente y la Argumentacion Racional. Madrid, Tecnos, 1993.

6 En ese sentido, y solamente por citar algunos ejemplos, lo previsto en normas como los
articulos 400 del Cddigo Procesal Civil, 34 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo o
el 301-A del Cédigo de Procedimientos Penales, y los pronunciamientos que se han realizado a
su amparo.
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Constitucional). En este escenario, justo es destacar como en el Peru este fenémeno
de paulatina consagracion del precedente ha tenido y tiene un papel central la labor
asumida a nivel administrativo, y sobre todo por lo sucedido en el seno del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopil, tal
como veremos luego.

Ahora bien, y antes de pasar a desarrollar cdmo se ha dado la evolucidn de este
tema en el Perd, corresponde aqui ejecutar una siquiera breve resena de los
diferentes aspectos que encierra un precedente, provenga este de una entidad
administrativa, la judicatura ordinaria o el Tribunal Constitucional. También
es relevante conocer qué condiciones se exigen para establecer un precedente
para luego apreciar que es lo que busca obligar dentro de ese precedente, y
eventualmente, ver si es factible apartarse de lo alli descrito. Con el desarrollo de
todos estos aspectos podremos después efectuar algunos alcances de lo sucedido
en el Pert al respecto.

UNA MIRADA SOBRE LOS EFECTOS DE LOS PRECEDENTES, ASi COMO
ACERCA DE LOS ELEMENTOS QUE LE CONFIGURAN, LAS CONDICIONES
EXIGIBLES PARA RECURRIR A UN PRECEDENTE Y EL GRADO DE
OBLIGATORIEDAD QUE TIENEN

Independientemente de los alcances que puede otorgarsele a los precedentes, tema
ya resefiado en este mismo trabajo, normalmente se reconoce a un precedente (sea
administrativo, judicial o constitucional] un efecto horizontal (vincula a la entidad que
la emite en casos posteriores) y un efecto vertical [vincula a entidades subordinadas
a la que lo emitid). A ello tendria que anadirse el que algunos denominan un efecto
interinstitucional [vincula a entidades distintas, pero no sometidas a relacién de
dependencia, a la que emite el precedente)’

Ademas, se reconoce que todo precedente cuenta con un holding, un obiter dicta
o dictum y un decissum o fallo; o, como luego se ha prescrito en una clasificacion
mas detallada?, incluye a la razon declarativa-axioldgica; la razon suficiente, ratio

7 No estoy aqui refiriéndome a los denominados efectos personales (las personas a las cuales afectan
estos precedentes), donde se distinguen entre los efectos directos (entre las partes involucradas en
la controversia o la incertidumbre sujeta al conocimiento de la autoridad competente para resolver)
y los efectos indirectos (para los poderes publicos y los ciudadanos(as)). Tampoco a los llamados
efectos temporales, en donde se distingue entre resoluciones cuyos alcances pueden ser retroactivos
o descartar esa retroactividad, sin descartar situaciones con pronunciamientos con eficacia diferida o
claramente sometida a una vacancia temporal.

8 Necesario es anotar que a nivel administrativo en el Perl no he encontrado resolucién alguna donde
se establezca cudl es el concepto de precedente que se maneja, o de que elementos consta un
precedente. Ello solamente se desprende de la lectura de las diversas resoluciones involucradas.
Si hay un pronunciamiento detallado sobre estos temas en la sentencia emitida por el Tribunal
Constitucional peruano en el caso “Municipalidad Distrital de Lurin”, sentencia con la cual en este
aspecto concuerdo.
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decidendi o holding; la razén subsidiaria, razén accidental, obiter dicta o dictum; la
invocacion perceptiva; y finalmente, la decisidn, decissum o fallo.

Se denominara razén declarativa axioldgica a aquella parte del precedente en la
cual se incluyen las reflexiones o juicios que el o los(as) juzgadores(as) asumen
como referidas a los valores y principios contenidos en la normativa a aplicar,
reflexiones o juicios que luego permitiran justificar la opcion asumida. De otro lado,
se entendera por razon suficiente, ratio decidendi o holding a la parte medular de
la argumentacion de un precedente, la formulacion general del razonamiento que
permite resolver de determinada manera; o, siendo mas especificos, estamos aqui
la parte del precedente donde se expone (ya sea expresamente o que pueda inferirse
de lo planteado) el principio o regla juridica que constituira la base de la decisidon
especifica a adoptarse.

Por dicta, obiter dicta, dictum, razén subsidiaria o razon accidental se comprende
a aquel aspecto de un precedente donde se ofrecen reflexiones o acotaciones que,
no siendo centrales o imprescindibles para fundamentar la decision adoptada, se
incluyen dentro del texto del precedente por razones pedagdgicas u orientadoras.
Lo dicho en este contexto busca tener un efecto persuasivo (“vigor convincente” en
términos anglosajones), esbozando asi lo que seria la respuesta futura a aquellas
materias revisadas que resultaban colaterales a la abordada en la resolucidon que
recogera el precedente emitido. Su vinculatoriedad implicaria, por lo menos, un
indicio de como podrian enfrentarse y resolverse otros temas después.’

Invocacion preceptiva seria aquella parte del precedente en donde se consignan las
normas utilizadas e interpretadas para resolver en un sentido u otro, estimando o
desestimando la peticidon o pretensidon buscada. El decissum o decision, como no
podria ser de otra manera, incluye el acto de decidir y el contenido de lo decidido:
dicho en otras palabras, el fallo.

Conviene ademas tener claro que no en cualquier situacion puede o debe emitirse
un precedente, o puede modificarse uno ya establecido. En ambos casos se demanda
la existencia de una relacion entre el caso a resolver y el precedente que se busca
establecer;y la existencia de una interpretacién errénea de la normativa vigente (con lo
que aquello pueda involucrar), o la constatacion de pronunciamientos contradictorios
(0 por lo menos, conflictivos), la comprobacidn de la subsistencia de vacios normativos,
la aparicion de nueva normativa (Constitucion, tratados, interpretacién vinculante
de estas normas, etcéteral, o la posibilidad de que una misma disposicion genere
interpretaciones distintas y hasta contradictorias entre si.'

9 En el Peru la vinculatoriedad del obiter dicta fue un tema que provocé enorme polémica, sobre todo
luego de lo resuelto por el Tribunal Constitucional peruano en el caso “Provias Nacional”. Alli la mayor
parte de los miembros de ese importante colegiado reconocieron algun nivel de vinculatoriedad de lo
sefalado bajo esa condicion en alguna sentencia aunque no para resolver el caso en que se planted
sino para comprender la institucion o concepto alli abordado.

10 En el Perl la ya mencionada sentencia del Tribunal Constitucional “Municipalidad Distrital de
Lurin” consideraba ademas como criterio a invocar para el cambio de un precedente una imprecisa
“necesidad de modificar precedentes”. Respetuosamente discrepo con esta aseveracion, por cierto
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La modificacién de un precedente exigird ademas que se tomen ciertas garantias,
garantiasentre las cuales deben destacarse la expresion de los fundamentos de hecho
y de Derecho que sustentan ese cambio; la especificacion de la razén declarativa
axioldgica, la razon suficiente y la invocacion preceptiva del nuevo razonamiento; y,
por ultimo, la determinacion de los efectos en el tiempo de este pronunciamiento
(cambio de inmediato del precedente o uso del prospective overruling, mediante
el cual quien emite el precedente en cuestion determina también el momento
particular en el que la modificacién generada comienza a tener efecto).

Tema de innegable relevancia para asi ir cerrando el presente apartado de este texto
es indudablemente el de si el precedente es de cumplimiento obligatorio o no. Y aqui
debetenerse unaposturamuyclara: el precedentetieneybuscacontarconunalcance
vinculante (de alli que en algunos paises se habla de un precedente vinculante, lo
cual en puridad técnica es redundante), pero ello no debe entenderse en una légica
rigida y estatica, sino mas bien dentro de una dindmica mas fluida que apuesta por
la confluencia y cooperacion entre los diferentes drganos y organismos estatales
existentes, la cual incluso admite una discrepancia y apartamiento del precedente,
siempre y cuando esas diferencias se encuentren debidamente sustentadas.

Aqui entonces debe tenerse presente como incluso en el escenario norteamericano,
como bien anota Mattei'", frente a un precedente ya establecido puede armonizarse,
criticar, limitar, cuestionarse, distinguirse o apartarse. Dicho con otras palabras, al
precedente puede seguirsele y aplicarsele sin mas a su caso en concreto; aplicarlo,
aunque anotando su discrepancia con lo alli planteado; restringir los alcances de las
situaciones a las cuales puede aplicarse; criticar lo alli consignado proporcionando
elementos que pueden llevar a la posterior modificacion (overruled) del precedente;
no aplicarlo, aduciéndose que se encuentra ante una situacion distinta a laque generé
el precedente, o que cambiaron las condiciones que en su momento justificaron la
aprobacion de dicho precedente; o, finalmente, apartarse de un precedente.

Este apartamiento del precedente, u overruling, puede generar efectos de
inmediato, o en un momento posterior determinado en el tiempo y especificando
en el pronunciamiento correspondiente (prospective overruling). Incluso en algunos
casos se han dado o invocado a nivel judicial supuestos de anticipatory overruling,
figura que implica que un juez(a) de grado menor pueda adelantarse al cambio de
precedente que, de todas maneras, pronto sera aprobado por quien(es) aprobé(aron)
el precedente (sealn) lals) mismals) personals) que lo dicté (dictaron) o quien(es)
asume(n) esa responsabilidad).

En mérito a lo expuesto, cabe tenerse presente que en el Derecho Comparado se
tienden a apuntalar como justificaciones adecuadas para apartarse de un precedente
a la del cambio de condiciones existentes (cambio que a su vez puede habilitar un

repetida en otros pronunciamientos de ese mismo colegiado, pues su aplicacién implica la negacion
de cualquier otro criterio y deja una puerta abierta que facilmente permitiria ir mas allad de lo
discrecional.

11 MATTEI, Ugo. Stare Decisis en los Estados Unidos. En: GALGANO, Francesco (coordinador). Atlas de
Derecho Privado Contemporaneo. Madrid, Fundacion Cultural del Notariado, 2000, especialmente, p. 55
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tratamiento distinto en esta material; la de la mayor o menor tutela de los Derechos
Fundamentales de los(as) involucrados (as) (constituyéndose asi el precedente
un estandar minimo frente al cual puede irse mas alld en defensa y aplicacion
de la progresividad inherente a derechos como los de caracter fundamental); o,
finalmente, el apartamiento razonado en ejercicio de un derecho a la sana critica. En
cualquier caso, conviene aqui anotar adicionalmente que el apartamiento razonado
de un precedente en base a criterios como los que acabo de mencionar en ningun
pais debiera generar responsabilidades imputables a quienes se alejen de este tipo
de pronunciamientos, salvo que se acredite fehacientemente que ese apartamiento
fue consecuencia de una grave inconducta funcional.

Este es pues el estado de la cuestion en el Derecho Comparado sobre aspectos clave
vinculados al tratamiento del precedente. Corresponde entonces ahora analizar
como ha evolucionado el tratamiento de este tema en nuestro pais, donde a todas
luces el papel de los precedentes administrativos como los emitidos por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competenciay la Propiedad Intelectual (Indecopi) adquiere
una relevancia fundamental, tal como se vera a continuacion.

LA INSTAURACION DEL PRECEDENTE EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO
PERUANO Y LA RELEVANCIA DE LA LABOR DEL INDECOPI AL RESPECTO

Siguiendo la linea hoy mundial destinada a asegurar cada vez mayores condiciones
de predictibilidad, la normativa peruana comenz6 a incluir referencias destinadas a
apuntalar el uso de la técnica del precedente. En ese sentido puede destacarse, por
ejemplo, lo dispuestos en el Cddigo Procesal Civil de 1992. Sin embargo, importante
es anotar que no es en un primer momento el escenario jurisdiccional en el que se
desarrolla una practica sostenida de uso de precedentes.

Correspondid mas bien a instituciones administrativas ya no solamente incluir en
su normativa requerimientos de recurrir al precedente, sino es suyo el mérito de
empezar a aplicarlos. Y es que si a nivel administrativo existen drganos y organismos
que resuelvan conflictos de interés o situaciones de incertidumbre con relevancia
juridica, también alli se necesita proyectar o potenciar, frente a pronunciamientos
disimiles y hasta contradictorios ante materias idénticas (o por menos, muy
similares), aquellos aspectos considerados como motivaciones centrales para la
fijacion de un precedente a los cuales también hago referencia aqui.

En este escenario es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la
Propiedad Intelectual (Indecopi) una institucién que ha cumplido un papel central,
pues fue en el caso peruano una de las primeras entidades administrativas'? que de

12 Importante es aqui resaltar la labor del Tribunal Fiscal, que desde por lo menos el afio 1980, en
aplicacion del articulo 134 del Cddigo Tributario, modificado por el Decreto Ley 23207, comienza a
calificar como “jurisprudencia obligatoria” a algunas de sus resoluciones. Sin embargo, es recién
tiempo después, y en épocas similares a las de Indecopi, que comienza a establecer precedentes
de observancia obligatoria. Necesario es anotar que en el caso peruano son las pautas fijadas por
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forma sostenida fue fijando precedentes vinculados con diferentes ambitos dentro de
su competencia. Asi, por solamente citar unos ejemplos!, en lo referido a Proteccion
al Consumidor pueden destacarse los precedentes recogidos en las Resoluciones
85-1996/TDC-INDECOPI (sobre los alcances de aquella garantia implicita que debe
tener todo servicio o producto materia de transaccion), y 95-1996/TDC-INDECOPI
(relacionados con las caracteristicas que deben tener las advertencias acerca del
riesgo de un producto o servicio).

Mencién especial merece la Resolucion 101-1996/TDC-INDECOPI, no solamente por
abordar con caracter de precedente un tema de capital relevancia como el concepto
de consumidor final, sino también, y como veremos luego, en mérito a que aqui
estamos ante un precedente que posteriormente es dejado sin efecto y cambiado por
otro, recogido en este caso en la Resolucién 0422-2003/TDC-INDECOPI. Sin embargo,
oportuno es anotar que alli no se agota el aporte de los precedentes en materia de
Proteccion al Consumidor formulados por Indecopi, tal como lo demuestra lo prescrito
en las Resoluciones 102-1997/TDC-INDECOPI (acerca de los alcances del deber de
informacion), 0277-1999/TDC-INDECOPI (sobre las competencias del Indecopi para la
proteccion de los consumidores, sefalandose eso si alli mismo la salvedad de que una
norma con rango de ley le otorgue esas atribuciones a otra(s) entidad(es)), 0197-2005/
TDC-INDECOPI (donde se determina cuél es la comision competente para ver los
temas de rotulado y cudl es la responsable de los temas de publicidad en el envase)
y 202-2010/SC2-INDECOPI (sobre cobros anticipados en los servicios de ensefianzal.

Ahora bien, no es Proteccion al Consumidor el Gnico tema en el cual desde Indecopi
se han establecido importantes precedentes administrativos desde ya hace varios
anos. En lo referido a Publicidad oportuno es resaltar lo senalado en precedentes
como los recogidos en las Resoluciones 096-1996/TDC-INDECOPI (sobre el
concepto de publicidad comercial, debiéndose anotar que a dicho precedente se
le introduce una enmienda a través de la Resolucion 103-1996-TDC/INDECOPI);
0289-1997/TDC-INDECOPI (sobre publicidad encubierta, que por cierto fue sujeta
a enmienda recogida por la Resolucion 0041-1998/TDC-INDECOPI). Esta labor de
fijar precedentes en materia de publicidad ha continuado en épocas posteriores, tal
como lo acreditan los precedentes incluidos en las Resoluciones 0084-1999/TDC-
INDECOPI', 0547-2003/TDC-INDECOPI'™, 1566-2006/TDC-INDECOPI'™ y 1602-2007-
TDC/INDECOPI,

También en materia de eliminacion de barreras burocraticas se han dictado varios
precedentes ya desde hace buen tiempo. En ese sentido pueden encontrarse los

Indecopi respecto a las que van a ser sequidas por otras entidades administrativas, tal como aqui
posteriormente se vera con algun detalle.

(*) Como este volumen N° 1 de la Serie de Compendios Normativos, estad vinculado a la Propiedad
Intelectual, preferimos referirnos a precedentes de otras areas, dejando el tema especializado a los
comentarios de Juan Pablo Schantarrelli incluidos en la parte 2 del texto.

13 Precedente sobre publicidad de medicamentos

14 Precedente en el cual se abordan los alcances del principio de lealtad.

15 Precedente sobre publicidad testimonial

16 Precedente acerca del principio de veracidad

"
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recogidos en resoluciones como la 182-1997/TDC-INDECOPI (que establecid
la metodologia a utilizar para el analisis de legalidad y racionalidad de barreras
burocraticas, distintas a los tributos, que afecten el acceso a la permanencia de
los agentes econdmicos en el mercado); la 188-1997/TDC-INDECOPI (donde se
establece la metodologia a utilizar para el analisis de legalidad y racionalidad de
barreras burocraticas, distintas a los tributos, que afecten elacceso o la permanencia
de los agentes econdémicos en el mercado); la 188-1997/TDC-INDECOPI (donde
se establece la metodologia a utilizar para el andlisis de legalidad y racionalidad
de barreras burocraticas consistentes en los cobros por licencias municipales
especiales que afecten el acceso o la permanencia de los agentes econdmicos en
el mercado); la 1257-2005/TDC-INDECOPI (sobre alquiler de maquinarias y equipo
N.C.P)y 1235-2010/SCI-INDECOPI (donde interpreta los alcances de los articulo 203
y 205 de la ley 27444).

Indudablemente cuentan con enorme relevancia los precedentes establecidos en
materias como Competencia Desleal, Derecho Concursal o Libre Competencia. En
el dmbito de la Competencia Desleal encontramos precedentes como los dados a
conocer mediante las resoluciones 0455-2004/TDC-INDECOPI', 0566-2005/TDC-
INDECOPI'8, 1091-2005/TDC-INDECOPI' y 0347-2006/TDC-INDECOPI?,

Enloreferidoal Derecho Concursal, resulta necesario tener presente los precedentes
recogidos en las resoluciones 1364-2005/TDC-INDECOPI (acerca del deber de
consultar y pronunciarse sobre todos los pagos que efectle a sus acreedores en
ejecucion del Plan de Reestructuracion o del Convenio de Liquidacién) o 0608-2005/
TDC-INDECOPI (sobre los alcances del cronograma de pagos contenidos en el Plan
de Reestructuracion), también debe apreciarse lo dispuesto en las resoluciones
0609-2005/TDC-INDECOPI, donde se busca determinar que la interposicion de
impugnaciones de acuerdos de Junta de Acreedores y recursos administrativos
contra resoluciones expedidas en el marco de los procedimientos de liquidacion
iniciados al amparo de la normativa concursal no limita el desarrollo de estos
procedimientos; 0988-2005/INDECOPI?' y 0916-2010/SC1-INDECOPI?.

De otro lado, mucho y muy importante es lo que puede decirse del aporte
hecho por Indecopi en una materia tan relevante como la libre competencia. Sin
embargo, aqui permitaseme resaltar la existencia de un precedente recogido en
la resolucion 1328-2005/TDC-INDECOPI, sobre el manejo de informacién en un
procedimiento de libre competencia. Como puede apreciarse, una muy rica gama
de aportes, no exenta en algun caso de cierta polémica que en este texto no toca
desarrollar, pero que, y en cualquier analisis, tiene como balance un resultado
altamente positivo.

17 Precedente sobre la clausula general

18 Precedente sobre violacién de normas

19 Precedente sobre actos de confusion y explotacion de la reputacién ajena

20 Precedente sobre el principio de lealtad y denigracion publicitaria

21 Precedente sobre quienes tienen acceso a la informacién contenida en un procedimiento concursal

22 Precedente donde se sefalan los alcances de las reglas probatorias contenidas en el articulo 39.4 de
la Ley general del sistema concursal.
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Es mas, esta importante apuesta de Indecopi por la predictibilidad ha contagiado
el quehacer de otras entidades administrativas, quienes también han emitido una
serie de precedentes en temas clave vinculados con el ejercicio de sus respetivas
funciones.

Podrian entonces mencionarse varios ejemplos al respecto. Permitaseme aqui, a
modo de ejemplo, hacer referencia a lo ocurrido en Osiptel o en Osinergmin. En
la primera de las entidades mencionadas encontramos importantes precedentes
establecidos tanto por el Tribunal de Reclamos de Usuarios (TRASU) como por el
Tribunal de Solucidn de Controversias.

A nivel del TRASU se han fijado precedentes sobre la identificacion del inmueble
donde se realice la diligencia de notificacion (recogido en la resolucién del Expediente
07837-2003/TRASU/GUS-RQJ); acerca de la improcedencia de una queja referida al
cumplimiento de un reclamo, planteando se circunscriba al cuestionamiento de la
renta mensual (incluido en la resolucién del Expediente 06982-2003/TRASU/GUS-
RAJ; y finalmente, acerca de la facturacion de la renta mensual Speedy (incorporado
dentro de lo resuelto a propdsito del Expediente 382-2007/TRASU/GUS/RA).

A su vez, podemos encontrar como precedentes establecidos por el Tribunal de
Solucion de Controversias a los incorporados en las resoluciones 024-2003-TSC/
OSIPTEL (donde se especifica cuales son los alcances de la prohibicién de corte y
suspension del servicio prevista en el articulo 23 del Reglamento de Solucidn de
Controversias); 016-2006-TSC/OSIPTEL (donde se determina que se debe entender
por servicio a los efectos de lo previsto en el articulo 77 del TUO de las Normas de
Interconexion); 006-2007-TSC/OSIPTEL (donde se especifica que constituye un tipo
de interrupcidon, suspension o corte del servicio si se presenta una falla en éste que
impide su funcionamiento y se le presente el mantenimiento o reparacidn necesario
para que vuelva a ser operativo en un tiempo necesario). Mencién especial merece
el precedente incluido en la resolucion 005-2012-TSC/OSIPTEL, sobre el margen de
accion con que se cuenta el denunciante en ciertos procedimientos ante el OSIPTEL.%

Mirando entonces lo referido al Organismo Supervisor de la Inversién en Energia
y Mineria (Osinergmin), importante es anotar lo resuelto al respecto por su Junta
de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU). Ese Tribunal Administrativo,
ademas de emplear otros instrumentos para buscar una mayor predictibilidad
en las materias a su cargo, ha emitido varios precedentes, formulados mediante
Resoluciones de Sala Plena 001-2005-05/JARU, 001-2008-05/JARU, 002-2008-05/
JARU, 003-2008.05/JARU, 004-2008-05/JARU y 002-2011-05/JARU.

En el primero de los casos que acaba de mencionarse se abordd lo referido a la
interpretacion de los numerales 1.5y 2.7 de la Directiva de reclamaciones de usuarios

23 En este precedente se especifica que en los procedimientos ante las instancias de solucion entre
empresas del Osiptel, iniciados a solicitud de parte y que involucran la comision de una infraccion, no
resulta procedente que mediante un recurso del denunciante no sancionado cuestione el ejercicio de
la potestad sancionadora de dichas instancias de solucién de controversias.
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del servicio publico de electricidad. En el segundo lo vinculado a la aplicacion del
sistema de promedios a que se refiere el articulo 172 del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas. En el tercero se fijo posicion en lo relacionado mas
especificamente al subproceso de toma de lecturas.

La aplicacion de los términos de la distancia a los servicios publicos de electricidad
y gas natural fue aquello en lo cual se establecid el cuarto precedente de JARU
siguiendo el orden cronoldgico aqui ya reseifado. A continuacidn, la interpretacion
del articulo 92 de la Ley de Concesiones Eléctricas en lo referido al periodo de
reintegro a los usuarios y la instalacion de suministros sin condicionamiento a la
independizacidn registral del predio para el cual es solicitado fueron las materias
desarrolladas en los dos precedentes mas recientes de la Junta de Reclamos de
Usuarios de Osinergmin, precedentes en todos estos casos fijados por unanimidad
por todos(as) los(as) vocales de ese colegiado, y no consecuencia de la labor de
alguna de sus salas.

Si en el Estado Constitucional todos tenemos que actuar de acuerdo con el Derecho
y los derechos (sobre todo si se cuenta con capacidad para influir o incluso imponer
pautas de conductas a los demas], la Administracion no puede estar ajena a estas
exigencias. En los Estados Unidos primero (donde el concepto “process” no se limitd
alescenario jurisdiccional, sino que abarca a toda actuacion de quien tiene autoridad,
sobre todo cuando se compone conflictos o resuelve situaciones de incertidumbre
con relevancia juridica) y luego en Europa, progresivamente se entendié aquello.
Por ende, el quehacer de la Administracion, comprendido en un contexto europeo
inicial como consecuencia del ejercicio de prerrogativas sin control, hoy debe
entenderse y ejercerse de acuerdo con principios constitucionalmente establecidos
(legalidad, debido proceso, etcéteral y respetar los diversos derechos fundamentales.
Estos mandatos deben darse dentro de un contexto garantista en el cual la seguridad
juridica, la transparencia y la objetividad (que tiene aqui como base a la igualdad de
trato a situaciones similares) recogidos por la predictibilidad proporcionada por un
precedente tienen una relevancia capital.

De alli la importancia de la labor realizada al fijar precedentes, maxime si ello ha
sido tomado como pauta a seguir por otras entidades. Este doble mérito, el de la
promocion del precedente, y el de la promocidn de la relevancia de la institucion
del precedente en el quehacer de otras entidades, corresponde en el Perd, sin duda
alguna, al Indecopi. Corresponde ahora aqui, aunque sin entrar al analisis detallado
de cada caso, labor que ya se ha realizado y se sigue realizando en otros espacios,
efectuar algunas anotaciones sobre los alcances de los diferentes precedentes
fijados por Indecopi, para asi entender a cabalidad el aporte que los mismo generan.

ALGUNOS DETALLES SOBRE LOS PRECEDENTES YA FIJADOS POR INDECOPI COMO
ELEMENTOS PARA COMPRENDER A CABALIDAD SUS ALCANCES

Como ya se ha podido apreciar en otro apartado de este mismo texto, desde el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del
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Perd se han fijado muchos precedentes vinculados a diferentes aspectos de sus
diversas competencias. Ahora bien, y en la medida en que, como también aqui se
ha visto, no existe uniformidad de criterios para comprender ciertos alcances de
un precedente, parece pertinente no cerrar este trabajo sin anotar como en el caso
de esta importante entidad administrativa, ya sea explicita o implicitamente, se ha
asumido una postura al respecto.

Esto, muy a despecho de lo que pudiese pensarse de primera impresion, no se trata
de un debate tedrico sin mayor correlato practico: todo lo contrario, pues lo que aqui
estd en juego es entender cudles son los alcances de un precedente, y hasta qué
punto llega, en la misma comprension de Indecopi, su vinculatoriedad.

Y es que aun cuando Indecopi formalmente no lo haya reconocido, una siquiera
somera mirada de los precedentes ya establecidos demostrarian que éstos
responden a una dinamica minimalista, pues su holding y su dictum (para asi no
entrar en otras clasificaciones mas exhaustivas), llevan a un decissum acotado a la
controversia concreta, donde explicitamente se establece que parte de lo resuelto
tendria caracter de precedente.

Siguiendo ese razonamiento, y revisando los que han sido los resultados de lo hasta
ahora establecido, veremos cémo aquello determinado como precedente suele
ser algo bastante acotado y que se desprende directamente del caso sometido al
pronunciamiento de Indecopi. No estamos pues ante afirmaciones planteadas en
términos mas bien generales, sino frente a aseveraciones mas concretas, y por
ende, mas facilmente aplicables a cabalidad para casos similares (los cuales, por
cierto, podran determinarse a su vez con mayor facilidad).

Con ello se ha buscado conseguir, y creo que se ha obtenido ese objetivo, que
los precedentes del Indecopi finalmente resuelven dudas en la comprension de
los temas que abordan. Puede o no coincidirse con lo establecido en ellos (de
hecho en algunos casos, lo establecido como precedente no ha contentado a
todos(as), y ha generado alguna polémical, pero dificilmente podra decirse que
no resulta claro comprender lo establecido en pronunciamientos con un caracter
tan especial.

Ello ha llevado también a que, cuando institucionalmente ha habido un cambio de
criterio sobre lo establecido con calidad de precedente, sea posible modificarlo
expresamente. Eso es lo que sucedi6 en lo referido al concepto de consumidor final,
establecido inicialmente en el precedente recogido en la resolucién 101-1996/TDC.
No corresponde a este trabajo senalar si el contenido de ese precedente era o no
el técnicamente mas pertinente. Compete aqui mas bien resaltar como, y ya con
una composicion distinta del Tribunal de Defensa de la Competencia, se discrepa
con los alcances otorgados a este concepto (cosa que no podria haberse hecho en
términos mas bien generales), y se deja sin efecto el precedente antes mencionado,
estableciendo otro, incorporado en este caso en la resolucion 0422-2003/TDC-
INDECOPI.
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Precedentes con alcances acotados, lo cual permite sustentar con mas claridad
eventuales discrepancias razonadas con algunos(as) de ellos, y hasta plantear su
modificacion. Ahora bien, importante es aqui también determinar que ese cambio
de precedente no sea producto del capricho, sino mas bien consecuencia de una
evaluacion que tome en cuenta (o busque sustentarse] en criterios como los también
ya mencionados.

Pasemos entonces a apreciar que se alega en la resolucion 0422-2003/TDC-
INDECOPI para dejar sin efecto lo inicialmente planteado en el precedente recogido
en la resolucién 101-1996/TDC-INDECOPI. Alli se anota que la finalidad de la Ley
de Proteccion al Consumidor en general, y cuando explica su nocién de consumidor
en particular, es, al igual que en otros paises (Espafa y Francia, por ejemplo] la
de compensar de alguna manera la situacion de desigualdad existente entre los
consumidores y los proveedores. Luego de ello, se buscd verificar si el precedente
aprobado mediante resolucion 101-1996/TDC-INDECOPI permite plasmar la
finalidad a la cual acaba de hacerse referencia.

En ese sentido, se va a considerar que si bien la primera oracion del precedente es
inobjetable, pero que la segunda oracion incurre en un error de redaccion al utilizar
simultdneamente los términos “proveedor” y “consumidor” para referirse a una
misma persona, dejando de lado que muchas veces las categorias de proveedory
consumidor se sobreponen en la realidad, y generando con ello una exclusion que
contraviene la finalidad de la Ley peruana de Proteccion al Consumidor.

Finalmente, se sefala que la tercera oracion del precedente regulaba una cuestion
procesal que en rigor no es propia de un precedente de observancia obligatoria.
Independientemente de que se coincida o no con la argumentacién consignada,
conviene aqui anotar que el argumentado de fondo empleado para justificar la
modificacion realizada, el de la invocacidn de una mejor proteccion de los derechos
fundamentales, es un argumento habitualmente empleado para sustentar la
modificacion de un precedente en el Derecho Comparado.

En sintesis, y como se puede apreciar, en Indecopi se ha hecho un adecuado uso
del precedente, el cual, como ocurre en el Derecho Comparado, opera como pauta
para orientar, Unicamente cuando es indispensable, como producto de un consenso
y no para todos los casos, la comprensidon de ciertas normas y acontecimientos
de forma en principio vinculantes para todos los actores (pUblicos o privados) que
resulten afectados con estos nombramientos. Asi se busca obtener [y en el caso
de Indecopi, bien puede anotarse que en lineas generales, se habria obtenido) una
mayor predictibilidad (y por ende, transparencia y legitimidad] de la labor de quienes
los emiten.

Esta ha sido una tarea que en el quehacer de la entidad en comento ya no solamente
es util, sino que ha devenido en indispensable; y que tiene el mérito adicional de
haber sido comprendida dentro de una dindmica mas fluida, la cual apuesta a la
confluencia y cooperacion entre los diferentes organismos y oérganos estatales,
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aspectos que desafortunadamente no se han dado en el uso del precedente por
otras instituciones en nuestro pais.?

El valor de la utilizacién del precedente en un escenario como el aqui resefado
tiene pues una relevancia a todas luces insoslayable. Y es que en el buen empleo
de esta técnica, como se ha dado en experiencias como la aqui consignada, no
solamente es un buen instrumento para fijar consensos ante situaciones complejas
(asunto de suma importancia), sino que también resulta un elemento central para
que el ciudadano(a) pueda ver que la labor de quien tiene autoridad responda a
parametros de predictibilidad, transparencia y seguridad juridica (por solamente
citar algunos elementos); y ademas, permite legitimar a cabalidad el quehacer de
estas autoridades.

En este escenario, experiencias como la promovida por Indecopi en el Pert deben
seguir conociéndose, para luego emplearse o continuar consolidandose en otros
escenarios en los cuales se cuenta y ejerce autoridad, salvo mejor parecer.

24 Y es que en el Perl desafortunadamente el uso del precedente no solamente ha sido excesivo,
sino que ademds no ha sido la consecuencia de generar criterios interpretativos previamente
consensuados. Implicé en ciertos casos la utilizacion del precedente como un instrumento para el
mejor posicionamiento de la entidad que lo emite frente a las competentes de otras instituciones,
resintiendo la plena vigencia de principios clave para la interpretacion (juridica en general y
constitucional en particular] como el de correccién funcional. Un analisis detallado de este tema se
encuentra en nuestro “Precedente constitucional en el Per(: surgimiento, usos, evolucién retos y
riesgos. En: AAVV. Cédigo Procesal Constitucional comentado. Arequipa. Adrus, 2009.
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. PRECEDENTES DEL INDECOPI EN PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. RESOLUCION N° 305-97-TRI-SPI
RESOLUCION N° 305-97-TRI-SPI
(Publicada el 30 de junio de 1997)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N° 265739

ACCIONANTE : CERVECERIAY MALTERIA QUILMES S.A.I.C.AG.
EMPLAZADA : COMPANIA NACIONAL DE CERVEZA S.A.

Lima, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de abril de 1995, Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A.G. (Argentina)
interpuso accion de cancelacion por falta de uso de la marca ANDES vy etiqueta,
registrada bajo Certificado N° 86730 a favor de Compania Nacional de Cerveza S.A.
en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Sefalé que la marca ANDES vy etiqueta
debe ser cancelada por no haber sido utilizada por su titular ni por licenciatario
alguno, previamente inscrito en el registro respectivo, durante los tres anos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la presente accion. Manifesté
que ha solicitado el registro de la marca ECO DE LOS ANDES para distinguir cerveza,
ale, porter y demas productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (Expediente
N°© 257624) y de la marca ECO DE LOS ANDES vy logotipo para distinguir vinos,
espirituosos, licores y demas productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial
(Expediente N° 257626), habiéndose opuesto Compaiia Nacional de Cerveza S.Aala
solicitud de ambos registros. En tal sentido, su empresa tiene legitimo interés para
interponer la presente accidn de cancelacion de la marca ANDES y etiqueta.

Con fecha 4 de mayo de 1995, Compania Nacional de Cerveza S.A. (Perd) absolvié el
traslado de la solicitud de cancelacidn manifestando lo siguiente:

- Lamarca ANDESYy etiqueta fue otorgada en el mes de setiembre de 1991 durante
la vigencia de la Decision 85, la misma que no contemplaba la cancelacion por
falta de uso.

- La Decision 311, vigente a partir de diciembre de 1991 incorpord la figura de la
cancelacion de la marca por falta de uso.

- Elplazo de cinco anos establecido por las Decisiones 311y 313 para que proceda
la cancelacion por falta de uso se deberda computar a partir de la entrada en
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vigor de la Decision 311, es decir a partir de diciembre de 1991. Esto significa
que en la practica, conforme a dichas normas, se podra solicitar la cancelacion
por falta de uso a partir de diciembre de 1996. El nuevo plazo que contempla
la Decision 344 se deberd computar a partir del 1 de enero de 1994, por lo que
podra solicitarse la cancelacion por falta de uso a partir del 1 de enero de 1997.
Esta forma de computar los plazos obedece al principio de irretroactividad de las
normasy a la teoria de los derechos adquiridos.

- Entresetiembreydiciembrede 1991 noexistianingunadisposicion que sancionara
con la cancelacion por falta de uso de una marca y durante los afios 1992y 1993
regia la Decisidon 313 que fijé un plazo de cinco anos de no uso para que proceda
dicha accion. Por tal motivo los titulares de las marcas tenian la seguridad de
que no se les iba a cancelar sus marcas por falta de uso debido a que hasta
diciembre de 1991 no existia norma que lo estableciera y posteriormente a esa
fecha, porque aln no se habia configurado el supuesto de hecho (lapso de cinco
anos) para que proceda la ejecucién de dicha norma.

- Lamarca ANDESYyetiqueta actualmente se encuentra préxima a salir al mercado.

Con fecha 8 de setiembre de 1995, Compania Nacional de Cerveza S.A presenta
como prueba de uso una factura del ano 1995 por la venta de cerveza ANDES.

Mediante Resolucion N° 3949-96-INDECOPI-0SD de fecha 28 de marzo de 1996, la
Oficina de Signos Distintivos declardé fundada la accion de cancelacion interpuesta
por Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A.G. y canceld el registro de la marca
de producto ANDES (debidé decir la marca constituida por la etiqueta y collarin
conteniendo la denominacion distintiva ANDES y su combinacion de colores en
blanco y azul) inscrita bajo Certificado N° 86730 a favor de Compania Nacional de
Cerveza S.A., en razon de considerar que la emplazada no ha presentado prueba
alguna que acredite el uso de su marca en el Pert o en algun Pais Miembro del
Acuerdo de Cartagena. La factura presentada a fojas 33 es de agosto de 1995, fecha
posterior al inicio de la accion de cancelacion, por lo que carece de valor probatorio.

Con fecha 23 de abril de 1996, Compania Nacional de Cerveza S.A. interpuso recurso
de apelacidn, reiterando los argumentos expuestos ante la Primera Instancia.

Con fecha 21 de mayo de 1996, Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.l.C.A.G. absuelve
el traslado de la apelacion, manifestando que la Primera Disposicion Transitoria
de la Decision 344 establece que todo derecho de propiedad industrial validamente
concedido de conformidad con la legislacidn existente con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de dicha Decision en lo relativo a su uso, goce y obligaciones se
aplicaran las normas contenidas en la misma, por lo que no se ha hecho aplicacion
retroactiva alguna.

Con fecha 3 de marzo de 1997, Unidn de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston
S.A. pone en conocimiento de la Autoridad que ha absorbido por fusidn a la Compania
Nacional de Cerveza S.A. segln escritura publica del 31 de diciembre de 1996,
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asumiendo todos sus derechos y obligaciones. Solicita que en el presente caso se le
considere como parte interesada.

Il. CUESTION EN DISCUSION
La Sala de la Propiedad Intelectual debe determinar:

a) A partir de cuando el Articulo 108° de la Decisidén 344 concordado con el Articulo
172° del Decreto Legislativo N° 823 es aplicable para los registros de marca
obtenidos durante la vigencia de la Decisidon 85.

b] De ser el caso, si procede cancelar por falta de uso la marca ANDES vy etiqueta
registrada bajo Certificado N° 86730 a favor de Compania Nacional de Cerveza SA.

IIl. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Compania Nacional de Cerveza S.A. es titular de la marca
constituida por la etiqueta y collarin conteniendo la denominacion distintiva ANDES
y su combinacion de colores en blancoy azul, segiin modelo para distinguir cervezas,
aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de
fruta, siropes y otras preparaciones no alcohdlicas para hacer bebidas y demas de la
clase 32 de la Nomenclatura Oficial registrada bajo Certificado N° 86730 con fecha
5 de setiembre de 1990. A su vencimiento el 5 de setiembre de 1995, fue renovada
hasta el 5 de setiembre del 2005.

2. Cancelaciones por falta de uso

ELl Articulo 108° de la Decisién 344 concordado con el Articulo 172° del Decreto
Legislativo N° 823 establece que a solicitud de una parte interesada la Oficina
Nacional Competente cancelara el registro de una marca que sin motivo justificado
no hubiese sido usada en al menos un pais del Pacto Andino durante los tres anos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inici6 la accion de cancelacidn.

Esta norma regula una modalidad de la figura del uso obligatorio de la marca
desconocida hasta hace pocos afos en el ambito juridico andino.

Lasfinalidades del uso obligatorio de lamarca son de dos tipos, una de indole esencial
y otra de indole funcional®. Entre las finalidades esenciales esta la de contribuir a
que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociacidn entre signo
y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores Ajenos
a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa
asociacion se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar

25 Fernandez-Névoa. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984, pp. 385y ss.
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la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilizacién de las marcas
en el mercado. Tal aproximacion puede contribuir a resolver los problemas que
se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y
una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es
descongestionar el Registro de marcas que no estan siendo usadas para facilitar
que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

En este contexto, la Decision 85 exigia en su Articulo 70° como requisito para la
renovacion de la marca, demostrar que se estaba usando en cualquier Pais Miembro.
Como la renovacion se debia hacer cada cinco anos, este mecanismo resultaba -al
menos tedricamente- eficaz para eliminar del Registro las marcas no usadas.

La Decision 344, en lugar del requisito de demostrar el uso de la marca para
solicitar su renovacion, fija el procedimiento de cancelacidon arriba senalado.
Similares procedimientos con un periodo distinto ya habian sido contemplados en
las Decisiones 311y 313.

3. Aplicacion de la ley en el tiempo

Como se acaba de senalar, la posibilidad de cancelar una marca por no haber sido
usada en un periodo anterior al inicio de la accién de cancelacion (cinco afios en
las Decisiones 311y 313y tres afos en la actual Decisidn 344) es una figura que no
existia bajo el régimen de la Decisidn 85 durante el cual se otorgd la marca ANDES
y etiqueta.

La sustitucion de la Decision 85 frente al caso que nos ocupa, plantea el tema del
conflicto de leyes en el tiempo.

Es necesario entonces determinar a partir de cuando aquellos registros de marca
concedidos bajo el imperio de la Decision 85 son susceptibles de ser cancelados
por no haber utilizado la marca durante el periodo establecido en el Articulo 108°
de la actual Decisidon 344. También se debera determinar la situacion de aquellas
marcas concedidas de conformidad con las Decisiones 311 6 313 que preveian un
plazo mayor (cinco afos) al de la actual Decisién 344 (tres afos) para no usar la
marca.

Para ello, la Sala considera necesario determinar en primer lugar la fecha de
entrada en vigencia de cada una de las Decisiones en cuestion:

La Decision 85 del Acuerdo de Cartagena fue aprobada por la Comision del Acuerdo
de Cartagena en su Decimotercer Periodo de Sesiones Extraordinarias celebrado
entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 1974. Dado que a esa fecha no se habia definido
a nivel andino la entrada en vigor de las distintas normas que componen el derecho
comunitario ni como habria de producirse su incorporacidon en el derecho interno
de los Paises Miembros, regian las disposiciones previstas en cada ordenamiento
juridico nacional.
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En el Perd, la Decision 85 fue aprobada mediante el Decreto Ley N°© 22532 del 15 de
mayo de 1979, publicado en el Diario Oficial EL Peruano el 16 de mayo de 1979. De
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 132° de la Constitucion de la RepuUblica
del Pert de 1933, vigente a esa fecha, la norma entré en vigor al dia siguiente de su
publicacion, esto es, el 17 de mayo de 1979.

El Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena del 28 de
mayo de 1979 vino a solucionar la deficiencia anotada y dispone como norma general
que las Decisiones de la Comision obligan a los Paises Miembros desde la fecha de
su aprobacion (Articulo 2°), y que son “directamente aplicables” en toda la region a
partir de la fecha de su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo -instituida en el
mismo Tratado- a menos que las mismas sefalen una fecha posterior (Articulo 3°).

Asi, la Decision 311 fue aprobada el 8 de noviembre de 1991y publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991.

La Decision 313 fue aprobada el 6 de febrero de 1992y publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena el 14 de febrero de 1992.

La Decision 344 fue aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena el 29 de octubre de 1993. En virtud de lo dispuesto
en su Segunda Disposicidn Transitoria entr6 en vigor el 1 de enero de 1994.

Por otro lado, la Sala considera necesario realizar la siguiente precision de
terminologia®:

Aplicacion inmediata de una norma es aquélla que se hace a los hechos,
relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre
el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada.

Aplicacion ultraactiva de una norma es aquélla que se hace a los hechos, relaciones
y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera
expresa o tacita. Es decir, luego que termina su aplicacidon inmediata.

Aplicacion retroactiva de una norma es aquélla que se hace para regir hechos,
situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en
vigencia, es decir, antes de su aplicacidon inmediata.

Aplicacion diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma
expresamente ha senalado que deberd aplicarse en un momento futuro, que empieza
a contarse después del momento en que entre en vigencia.

En definitiva, entonces, el problema de la aplicacion de las normas en el tiempo
supone una disyuntiva entre la seguridad juridica y la innovacion legislativa. Para
solucionar este problema han surgido diversas teorias, entre las que destacan dos:

26 Rubio, Titulo Preliminar. Para Leer el Cédigo Civil, vol. lll, Pontificia Universidad Catdlica del Perd,
Fondo Editorial, Lima, 1988, pp. 57y ss.
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- La teoria de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad juridica que
debe otorgar todo sistema juridico. Se entiende por derechos adquiridos aquéllos
que han entrado a nuestro dominio y que no pueden ser modificados por normas
posteriores, porque se estaria haciendo aplicacion retroactiva de ellas. Se
diferencia los derechos adquiridos de las facultades y expectativas, mereciendo
proteccion sélo los primeros. Las otras dos -en la medida que no han ingresado
en el dominio de las personas- no merecen proteccion.

- La teoria de los hechos cumplidos que se basa en el caracter innovador de las
normas. Se prefiere aqui la aplicacion inmediata de las normas antes que la
ultraactividad de las normas derogadas. Para sustentar ello se parte del hecho
que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

Para la aplicacion de las Decisiones 85, 311, 313 y 344 en lo relativo a la figura del
uso obligatorio de la marca, la situacion puede graficarse de la siguiente manera:

ULTRAACTIVIDAD DE LA DECISION 85
ACTIVIDAD DE LA DECISION 311

ULTRAACTI-
VIDAD DE LA
DECISION 313

VIGENCIA DE LA VIGENCIA DE LA VIGENCIADE LA | VIGENCIA DE LA
DECISION 85 DECISION 311 DECISION 313 DECISION 344

RETROACTIVIDAD | 17.5.79 12.12.91 14.2.92 1.1.94
DE LA DECISION 85

RETROACTIVIDAD DE LA DECISION 311
RETROACTIVIDAD DE LA DECISION 313
RETROACTIVIDAD DE LA DECISION 344

Decision 85: No regulaba la figura de la cancelacidn por falta de uso de la marca. El
uso de la marca era un requisito para renovar la misma (Articulo 70°).

Decision 311: Introduce la figura de la cancelacion por no uso de la marca cuando la
misma no se ha usado durante los cinco anos consecutivos precedentes a la fecha
en que se plantea la accion de cancelacion (Articulo 99°).

Decision 313: Se mantiene en los mismos términos la norma de la Decisiéon 311
(Articulo 98°).

Decision 344: Reduce a tres anos el plazo de no uso de la marca para poder iniciar
una accion de cancelacion (Articulo 108°).
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4. Disposicionesdenuestrosistemajuridicosobrelaaplicaciondelaleyeneltiempo

El Articulo 103° de nuestra Constitucion de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene
fuerza ni efecto retro-activo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...".

El principio general de la norma constitucional es la prohibicién de la retroactividad
de las normas juridicas. Sélo en materia penal (cuando favorece al reo) se admite la
retroactividad.

De otro lado, como la Sala ha sefialado anteriormente, de acuerdo con el Articulo
3° del Tratado de Creacidn del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena el
principio general de las Decisiones Andinas es el de aplicacion inmediata. Esta
vigencia se entiende hasta que sea modificada o derogada por una Decisidn
posterior.

ELl Articulo 103° de la Constitucion no fija el limite que existe entre aplicacion
retroactiva y aplicacion inmediata. Serd entonces necesario recurrir a las normas
reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre unay otra.

En propiedad industrial, la fijacion de este limite estad -en alguna forma- establecido
en la Primera Disposicion Transitoria de la Decision 344:

“Todo derecho de propiedad industrial validamente concedido de conformidad con la
legislacion existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Decisidn, subsistird por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas, se aplicaran las normas contenidas
en la presente Decisidn”.

Esta norma recoge en su primera parte la concepcion correspondiente a la teoria
de los derechos adquiridos, pues indica que los derechos de propiedad industrial
concedidos de conformidad con Decisiones ya derogadas, existentes con anterioridad
a la Decision 344 subsisten por el tiempo en que fueron concedidos. Es decir,
establece la aplicacion ultraactiva de las Decisiones 85, 311 6 313 en lo relativo a la
subsistencia del derecho de propiedad industrial concedido bajo su régimen juridico.

En tal sentido, si la marca ANDES y etiqueta fue otorgada el 5 de setiembre de 1990
por cinco anos, plazo previsto por el Articulo 69° de la Decision 85, se mantuvo
vigente hasta el 5 de setiembre de 1995?”. Al entrar en vigencia la Decision 344 el 1

27 ELl Articulo 52° del Decreto Supremo N° 006-67-SC. Reglamento de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos del 11 de noviembre de 1967 sefalaba como regla para el computo
de los plazos que si éste se fija en afios se computa de fecha a fecha. Esta norma ha sido recogida
en los mismos términos por el Articulo 50° del Texto Unto Ordenado de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS. De igual forma.
el Articulo 16° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823 sefiala como regla para efectos del cdémputo
de los plazos establecidos en la Ley que el plazo senalado por afnos se cumple en el ano y mes de
vencimiento y en el dia de éste correspondiente a la fecha inicial.
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de enero de 1994, no se extendid automaticamente la vigencia de la marca hasta el
5 de setiembre del ano 2000 que equivaldria al nuevo plazo de diez afos establecido
por el Articulo 98° de dicha Decision®.

Igualmente, se desprende que la validez de los derechos otorgados con anterioridad
a la vigencia de la Decision 344 se rige por la normatividad existente en el momento
del otorgamiento de los mismos.

La segunda parte de la Primera Disposicion Transitoria de la Decision 344 se
pronuncia por la aplicacién inmediata de la norma juridica. Es decir, a partir del 1 de
enero de 1994 la Decisidn 344 empezo a regir en lo relativo al uso, goce, obligaciones,
licencias, renovaciones y prorrogas de los derechos de propiedad industrial.

Lo anterior tiene varias consecuencias juridicas:

a) Eluso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prérrogas que se hubiesen
producido con anterioridad al 1 de enero de 1994 se rigen por la normatividad
preexistente. Se trata aqui de situaciones juridicas pasadas que no pueden
ser afectadas -ni los efectos que ellas produjeron- por la Decision 344. Asi por
ejemplo, la validez de un contrato de licencia otorgado antes del 1 de enero de
1994 o el uso o no uso de un derecho de marca realizado antes de esa fecha
se rige por las leyes vigentes al momento de la celebracion del contrato o de
practicado o no el uso de la marca, respectivamente.

b] Las situaciones juridicas que no hayan nacido del todo, se rigen en su totalidad
por la Decision 344. Asi, una solicitud de registro de marca presentada durante
la Vigencia de la Decision 85 pero todavia no otorgada, se sujeta a los requisitos
de la Decisidn 344.

c] La Decision 344 se aplica a situaciones futuras de derechos de propiedad
industrial otorgados bajo la normatividad antigua, en lo concerniente al uso,
goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de dichos derechos. Por
lo tanto, la Decisidon 344 entra a regir las consecuencias futuras de situaciones
juridicas pasadas.

Asi, la Sala estima que una marca otorgada bajo el régimen de la Decisién 85, es
decir, cuando no existia la figura de la cancelacion de la marca por no uso, debe
asumir esa nueva carga a partir del 1 de enero de 1994 (aplicaciéon inmediata de
la Decisidon 344). No imponer esa carga a las marcas otorgadas bajo el régimen
de la Decision 85 con el argumento de que al momento de otorgarse el registro
no existia tal accion de cancelacion, significaria en realidad aplicar la Decision 85
ultraactivamente.

28 Con posterioridad a la interposicion de la presente accion de cancelacion y al vencimiento del plazo
de vigencia anterior la marca fue renovada por el plazo de diez afios (hasta el 5 de setiembre del afio
2005).
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Sin embargo, la Sala -a diferencia del criterio seguido por la Primera Instancia- es
de la opinion que cancelar una marca a partir del 1 de enero de 1994 por no haber
sido usada los tres afos anteriores a la interposicion de la accion de cancelacion,
implica afectar negativamente el derecho otorgado, ya que el plazo para cumplir
con las nuevas obligaciones habra precluido antes de iniciarse la posibilidad real
de cumplirlo. En otras palabras, esto significaria aplicar la Decision 344 a hechos
ocurridos antes de su entrada en vigencia (aplicacion retroactiva de la Decision 344).

Una aplicacion inmediata de la Decision 344 para todo lo relativo al uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y prdrrogas tal como lo establece la segunda
parte de su Primera Disposicion Transitoria implica necesariamente aplicar las
consecuencias juridicas previstas en el Articulo 108° para aquellas marcas que a
partir del 1 de enero de 1994 no fueron usadas en los siguientes tres anos.

El postulado anterior se basa en el acatamiento al principio de no retroactividad
de la ley, por el cual la norma legal nueva debe respetar el pasado. Al efecto, la
Sala considera pertinente ademas sefhalar que el principio de no retroactividad
de las Decisiones Andinas ha sido también destacado por el Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena en sus sentencias 1-1P-88, 6-I1P-93 y 2-IP-94 (Gacetas
Oficiales del Acuerdo de Cartagena N° 33 del 26 de julio de 1988, N° 150 del 25 de
marzo de 1994y N° 160 del 21 de julio de 1994).

5. Casos no considerados por la Primera Disposicion Transitoria de la Decision 344

La Sala considera conveniente determinar qué sucede con aquellas marcas
otorgadas bajo el régimen de la Decision 311 6 313 (que ya preveian en sus Articulos
99° y 98°, respectivamente, la figura de la cancelaciéon por no uso de las marcas)
cuando éstas no hubiesen sido utilizadas los cinco afos anteriores a la fecha en que
se inicid la accién de cancelacidon. No existe norma alguna en la Decision 344 que
cubra las diferencias entre los plazos previstos anteriormente en las Decisiones 311
y 313 y los de la Decision 344.

Dos hipotesis de conflicto pueden presentarse:

- La marca fue otorgada bajo el régimen de la Decision 311 (entre el 12y el 31 de
diciembre de 1991). Desde la fecha en que se otorgd el registro han transcurrido
cinco anos de no uso continuado, pero atin no se ha cumplido el plazo de los tres
anos de no uso previsto en la Decision 344.

- La marca fue otorgada bajo el régimen de la Decision 311 [entre el 1 de eneroy
el 13 de febrero de 1992) o de la Decisién 313 (entre el 14 de febrero de 1992y
el 31 de diciembre de 1993). Ya ha transcurrido el plazo de los tres afios de no
uso previsto por la Decision 344, pero ain no se cumple el plazo de cinco afos
contados desde la fecha en que se otorgo el registro.

Para solucionar estos conflictos, la Sala es de la opinidn que en virtud del Articulo IX del
Titulo Preliminar del Cédigo Civil es de aplicacion el Articulo 2122° del mismo Cddigo.

49

m Indecopi



PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Asi, de acuerdo con el Articulo IX del Titulo Preliminar, las normas del Cddigo Civil
se aplican supletoria-mente a las relaciones y situaciones juridicas reguladas por
otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. En el entendido
que el problema del plazo para ejercer la accién de cancelacion por no uso de la
marca no constituye la regulacién de un aspecto sustantivo de derecho de marcas,
por lo que es compatible con el sistema de marcas aplicar la norma del Cddigo Civil
destinada a cubrir eventuales diferencias entre los plazos otorgados por el anterior
Cddigo y los del nuevo, la Sala estima que existe la naturaleza compatible a que
alude el Titulo Preliminar. Por lo tanto, para cubrir las diferencias entre los plazos
para interponer una accion de cancelacidn por no uso de la marca, otorgados por las
Decisiones 311y 313y el de la Decision 344, considera valida la aplicacidn supletoria
del Articulo 2122° del Cédigo Civil.

El Articulo 2122° del Cddigo Civil establece textualmente lo siguiente:

“La prescripcion iniciada antes de la vigencia de este Cddigo, se rige por las leyes
anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido en
él para la prescripcion, ésta surte su efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un
plazo mayor. La misma regla se aplica a la caducidad”.

Por lo anterior, la Sala determina:

- Sila marca fue otorgada entre el 12y el 31 de diciembre de 1991 bajo el régimen
de la Decisidon 311 yya transcurrieron los cinco afios de no uso desde la concesidn
del registro aunque no hayan transcurrido los tres anos previstos contados a
partir de la entrada en vigencia de la Demision 344, rige el plazo previsto en la
Decision 311.

- Si la marca fue otorgada entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 1992 bajo el
régimen de la Decision 311 o bajo el régimen de la Decision 313, a partir del 1
de enero de 1997 puede aplicarse el plazo mas breve previsto en la Decision 344.
Ello porque aplicar el plazo de cinco anos a partir da la concesion del registro,
implicaria en realidad extender hasta por dos anos el plazo previsto en la actual
Decisidn 344, lo que resultaria contradictorio con la reduccion del plazo previsto.

6. Procedencia de la accion de cancelacion en el caso concreto

Como la Sala ha venido sosteniendo en los considerandos que anteceden, la marca
ANDES y etiqueta, materia de la presente accién por faltada uso, fue registrada por
primera vez el 5 de setiembre de 1990 bajo el régimen de la Decisiéon 85 por un plazo
de cinco anos que se extendia hasta el 5 de setiembre de 1995y luego fue renovada
hasta el 5 de setiembre del ano 2005.

A la fecha de solicitarse la cancelacion de registro por falta de uso (5 de abril de
1995) no habian transcurrido atn los tres afios previstos en la Decisidn 344, contados
a partir de la entrada en vigencia de dicha Decisidn.
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Por lo anterior, debe declararse improcedente la solicitud de cancelacion por falta
de uso de la marca ANDES y etiqueta interpuesta por Cerveceria y Malteria Quilmes
S.A1.C.AG.

En virtud de ello, la Sala determina que carece de objeto evaluar las pruebas de uso
presentadas por Compania Nacional de Cerveza S.A., empresa que ha sido absorbida
por la Unidon de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A. conforme se aprecia
dala escritura publica de fusion que obra en el Expediente N° 9616009.

7. Publicacion de la resolucion

El Articulo 43° del Decreto Legislativo N° 807 sefala que las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y dala
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislaciéon constituiran precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por
resolucion debidamente motivada de la propia Comisién u Oficina, segun fuera el
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria en relacion a la cancelacion por no uso de las marcas, razon por la cual
determina que se solicite al Directorio del Indecopi su publicacion en el Diario Oficial
“El Peruano”.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolucion N° 3949-96-IN-DECOPI-0SD de fecha 28 de
marzo de 1996 que declaré fundada la accidon de cancelacion por falta de uso de la
marca ANDES y etiqueta registrada bajo Certificado N° 86730 a favor de la Compania
Nacional de Cerveza S.A.

Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la accion de cancelacion interpuesta por
Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A.G. del registro correspondiente a la marca
constituida por la etiqueta y collarin conteniendo la denominacion distintiva ANDES
y su combinacion de colores en blanco y azul, segin modelo, registrada a favor
de Compania Nacional de Cerveza S.A. para distinguir cervezas, aguas minerales
y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y
otras preparaciones no alcohdlicas para hacer bebidas y demas de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, manteniéndose vigente el Certificado N° 86730 materia de la
presente accion.

Tercero.- Establecer que la presente Resolucion constituye precedente de
observancia obligatoria, en cuanto a la aplicacion de la Primera Disposicion
Transitoria de la Decision 344 a los expedientes en que se solicita la cancelacion
del registro de marcas por no uso, precisando que dichas acciones se sujetan a lo
siguiente:
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“- Si la marca fue otorgada al amparo de la Decision 85, la accion de cancelacion
por no uso podra iniciarse a partir del 1 de enero de 1997.

- Silamarcafue otorgadaalamparo de la Decisién 311 (entre el 12y 31 de diciembre
de 1991) y ya transcurrieron los cinco afos de no uso desde la concesion del
registro aunque no hayan transcurrido los tres anos previstos contados a partir
dala entrada en vigencia dala Decision 344, rige el plazo previsto en la Decision
311.

- Si la marca fue otorgada al amparo de la Decisién 311 (entre el 1 de enero
y el 13 de febrero de 1992) o de la Decision 313, a partir del 1 de enero
de 1997 debe aplicarse el plazo mas breve previsto en la Decision 344",

Cuarto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacion de la presente resolucion
en el Diario Oficial “El Peruano”.

Con laintervencidn de los vocales: Ana Maria Pacén Lung, Victor Revilla Calvo, Isaias
Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Davila.

ANA MARIA PACON LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
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COMENTARIO A LA RESOLUCION No. 305-97-TRI-SPI DE FECHA 26 DE
MAYO DE 1997, REFERIDA A LA APLICACION DE LA PRIMERA DISPOSICION
TRANSITORIA DE LA DECISION 344 A LOS EXPEDIENTES EN QUE SE
SOLICITABA LA CANCELACION POR FALTA DE USO CONTRA REGISTROS DE
MARCAS

El presente articulo tiene por finalidad analizar y comentar los alcances del
precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolucion No. 305-97-TRI-
SPI de fecha 26 de mayo de 1997, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual
del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)? en relacidon a la aplicacion
de la Primera Disposicion Transitoria de la Decision 344 de la Comunidad Andina,
actualmente derogada, a los expedientes en que se solicitaba la cancelacion por
falta de uso contra el registro de marcas otorgadas bajo la vigencia de las Decisiones
85,311y 313 de la Comunidad Andina.

El referido Precedente fue de gran utilidad en su época, dado que se fijaron ciertas
reglas para la procedencia de las acciones de cancelacion por falta de uso planteadas
contra registros de marcas que habian sido otorgadas bajo las Decisiones Andinas
que no se encontraban vigentes al momento en que la Decision 344 entrd en vigor.

I. SOBRE LA CANCELACION POR FALTA DE USO.- CRITERIOS FIJADOS
POR EL PRECEDENTE

A) LAREGULACION DE LA CANCELACION POR FALTA DE USO EN LAS DECISIONES
ANDINAS 85, 311, 313 Y 344

El Precedente sentd lineas interpretativas de como debian ser resueltas las acciones
de cancelacion por falta de uso planteadas bajo la vigencia de la Decision 344,
pero respecto de marcas cuyos registros habian sido otorgados al amparo de las
Decisiones anteriores, interpretando de esta manera el alcance de lo dispuesto en
su Primera Disposicion Transitoria.

Dicha Disposicion Transitoria establecia lo siguiente: “Todo derecho de propiedad
industrial validamente concedido de conformidad con la legislacidn existente con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decision, subsistira por
el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias,
renovaciones y prorrogas, se aplicaran las normas contenidas en la presente Decisién”.

La problematica en torno a qué sucedia con las cancelaciones por falta de uso
planteadas bajo la vigencia de la Decisidn 344 pero respecto de registros de marcas

29 Que resolvié la solicitud de cancelacion por falta de uso interpuesta por la empresa Cerveceria y
Malteria Quilmes S.A.I.C.A.G. contra el registro de la marca ANDES vy etiqueta, registrada a favor de
la Compania Nacional de Cerveza S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la
Clasificacion Internacional.
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otorgados bajo el imperio de las Decisiones anteriores era muy recurrente en la
época de la dacion del Precedente, sobre todo por la corta brecha temporal existente
particularmente entre las Decisiones 311, 313 y 344, los distintos plazos de no uso
a que se referian las Decisiones 311y 313 (cinco afos) respecto de la Decision 344,
asi como por el hecho que la Decision 85 no regulaba la figura de la cancelacién por
falta de uso, dado que, en este Ultimo caso de la Decision 85, la carga del uso venia
implicitamente de la mano en la obligacion del titular del registro de demostrar el
uso de su marca durante el procedimiento de renovacion®.

Recordemos que la Decision 85 estuvo vigente desde el 17 de mayo de 1975 hasta
el 11 de diciembre de 1991. Posteriormente, la Decision 311 empezd a regir desde
el 12 de diciembre de 1991 hasta el 13 de febrero de 1992. Por su parte, la Decision
313 estuvo vigente desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993,
siendo reemplazada a partir del 1 de enero de 1994 por la Decision 344, la cual
estuvo en vigencia hasta el 30 de noviembre de 2000. Finalmente, desde el 1 de
diciembre de 2000 empez6 a regir la Decisidn 486, la cual se encuentra actualmente
en vigor.

Como hemos adelantado, la Decision 85 no regulaba la figura de la cancelacion por
falta de uso. Por su parte, las Decisiones 311 y 313 (de muy corta vigencia) si la
contemplaban, pero establecian un plazo de no uso de cinco anos®!, a diferencia de lo
que ocurria con la Decision 344 que fijo un plazo menor de no uso de solo tres afos®.
Como se sabe, actualmente la Decision 486 mantiene el mismo plazo de no uso de
tres anos®, tal y como lo hacia la Decision 344.

B) LA PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA DECISION 344 Y LAS REGLAS
PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE CANCELACION
RESPECTO DE MARCAS OTORGADAS BAJO LA VIGENCIA DE LAS DECISIONES
85,311Y313

Como hemos adelantado, esta Disposicion Transitoria sefnalaba: “Todo derecho de
propiedad industrial validamente concedido de conformidad con la legislacion existente
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decision, subsistira
por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias,
renovaciones y prorrogas, se aplicaran las normas contenidas en la presente Decisidn”.

La primera parte de dicha disposicion no traia problemas, dado que regulaba un
tema muy puntual y concreto. Para los efectos de la carga legal de uso, la segunda
parte de dicha disposicidn era lo que merecia ser interpretado, dado que regulaba
el conflicto de normas en el tiempo, normas que, como hemos senalado, o bien no
regulaban la figura de la cancelacién por falta de uso (Decision 85) o bien establecian
plazos distintos (Decisiones 311y 313} a como lo hacia la Decision 344.

30 Véase el Articulo 70° de la Decision 85.

31 Véanse los Articulos 99°y 98° de las Decisiones 311y 313, respectivamente.
32 Véase el Articulo 108°.

33 Véase el Articulo 165°.
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Sobre el particular, la Sala precisé que de acuerdo al Articulo 3° del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el principio general
de las Decisiones Andinas es el de aplicacidon inmediata de la norma juridica®,
entendiéndose esta vigencia hasta que sea modificada o derogada por una Decisidn
posterior.

A ese respecto, se trajo a colacion también lo dispuesto en el Articulo 103° de la
Constitucion Politica del Perd, la cual establece que: “Ninguna ley tiene fuerza ni
efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo [...]", esto es, se
descarta la aplicacion retroactiva de la norma juridica®, salvo para un caso puntualy
excepcional [material penal, cuando favorece al reo). Sin embargo, la Constitucién no
fija el limite que debe existir entre aplicacion retroactiva y aplicacion inmediata; de
alli que era necesario que el Precedente recurriese a la norma transitoria especifica
que se encontraba prevista en la Primera Disposicion Transitoria de la Decision 344.

Bajo esos parametros de referencia, la Sala empieza su analisis a la segunda parte
de lo consignado en la Primera Disposicion Transitoria de la Decision 344 antes
citada, llegando preliminarmente a concluir que aquella se decantaba también por
la aplicacién inmediata de la norma juridica. Entonces, precisd la Sala, a partir del 1
de enero de 1994 la Decision 344 habia empezado a regir en lo relativo al uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de los derechos de propiedad
industrial.

Sin embargo, quedaba aun pendiente por definir qué sucedia concretamente con las
acciones de cancelacion por falta de uso interpuestas al amparo de la Decision 344
pero respecto de registros otorgados bajo la vigencia de las Decisiones anteriores.
Sobre el particular, se aclaré que la Decision 344 se aplicaba a situaciones futuras
de derechos de propiedad industrial otorgadados bajo la vigencia de la normatividad
antigua, regulando asi las consecuencias futuras de situaciones juridicas pasadas.

En términos practicos, el Precedente establecid las siguientes reglas:

i. Respecto de marcas otorgadas bajo la vigencia de la Decision 85, esto es, desde el
17 de mayo de 1975y el 11 de diciembre de 1991 (cuando no se regulaba la figura
de la cancelacidn por falta de uso), la carga del uso debia ser asumida por su titular
a partir del 1 de enero de 1994 (aplicacion inmediata de la Decision 344).

ii. Respecto de marcas otorgadas bajo el régimen de la Decision 311 (pero
solo especificamente entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991), si ya habia
transcurrido el plazo de los cinco anos de no uso desde la concesion de su

34 El Precedente precisa que aplicacion inmediata de una norma es aquella que se hace a los hechos,
relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra
en vigor y aquél en que es derogada o modificada.

35 EL Precedente precisa que aplicacion retroactiva de una norma es aquella que se hace para regir
hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es
decir, antes de su aplicacion inmediata.
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registro, regia el plazo previsto en la Decisién 311 (cinco afos), aunque no
hubiesen transcurrido los tres anos previstos contados a partir de la entrada
en vigencia de la Decision 344.

iii. Respecto de marcas otorgadas bajo el régimen de la Decision 311 (pero sdlo
especificamente entre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 13 de
febrero de 1992) o bajo el régimen de la Decisién 313 (entre el 14 de febrero de
1992y el 31 de diciembre de 1993), a partir del 1 de enero de 1997 podia aplicarse
el plazo mas breve previsto en la Decisidn 344 (tres afos).

Sobre estas reglas, merece la pena resaltar el esfuerzo interpretativo del Precedente
en calzar los puntos de quiebre de la aplicacion de las normas juridicas debido al
conflicto en el tiempo de las Decisiones anteriores a la Decision 344 con la figura de
la cancelacion por falta de uso.

Pese a que en la actualidad dicha problematica juridica ha perdido buena parte de
su virulencia y relevancia practica, debido basicamente al hecho que las Decisiones
344y 486 consagran el mismo plazo de no uso (tres afos) y el plazo de vigencia de
ambas es extenso en comparacion a lo que sucedid con las Decisiones 311y 313, el
Precedente sigue siendo actualmente util para cautelar, por un lado, los derechos
adquiridos del titular de un registro de marca conferido por una Decisidn anterior a
la vigente (para que no se le recorte indebidamente el plazo -fijado por la normativa
vigente al momento de otorgarse el derecho- y tener asi la oportunidad real de
cumplir en dicho plazo con la carga legal de uso) y, por el otro lado, para mantener
intacta la carga legal del uso que siempre pesa sobre el titular de un registro de
marca, pese a que eventualmente el derecho pudiese haber sido otorgado bajo la
vigencia de una Decisidn (como la Decision 85) que no contemplaba la figura de la
cancelacion por falta de uso.

Como veremos un poco mas adelante, en nuestra opinion los postulados anteriores
son el germen (positivo) de la disposicién recogida en el sequndo parrafo del Articulo
165° de la actual Decision 486, cuando refiere que “(...) no podrd iniciarse la accién de
cancelacion antes de transcurridos tres anos contados a partir de la fecha de notificacidn
de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via
administrativa (...)”

C) RESOLUCION DEL CASO CONCRETO

En el caso concreto, la marca ANDES y logotipo (materia de la accion de cancelacion)
habia sido inscrita el 5 de setiembre de 1990, esto es, bajo el imperio de la Decision
85, habiendo sido sucesivamente renovada, cuya vigencia se remontd al 5 de
setiembre de 2005.

A la fecha de solicitarse la cancelacién (5 de abril de 2005), esto es, durante la
vigencia de la Decision 344, no habian aln transcurrido los tres anos previstos en
dicha Decision, los cuales hubiesen regido entre el 1 de enero de 1994y el 1 de enero
de 1997. En otras palabras, no se habia aun verificado el transcurso del nuevo plazo
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de tres afos previsto en la Decision 344 con el que el titular contaba para poder
cumplir con la carga legal del uso.

De esta manera, el Precedente cauteld el derecho del titular, dandole la oportunidad
de gozar del transcurso del plazo completo previsto en la Decision 344 para tener
asi la posibilidad de cumplir con la carga legal de uso. Por tal motivo, el Precedente
declaré la improcedencia de la solicitud de cancelacion por falta de uso interpuesta.

Sin embargo, el Precedente no negd la posibilidad de que, aunque el registro de la
marca en cuestion fue otorgada bajo la vigencia de la Decision 85 (que no contemplaba
lafigura de la cancelacion porfalta de uso), el registro en cuestion sifuese teéricamente
susceptible de ser posteriormente cuestionado a través de la cancelacion por falta de
uso, aunque ello seria recién posible a partir del 1 de enero de 1997.

En su oportunidad, la adopcion de este criterio por parte del Precedente pudo haber
originado mucha polémica entre los circulos interesados, dado que podia haberse
dado una interpreacion distinta a la problemética abordada por dicho Precedente.
En efecto, si bien la marca en cuestidn fue otorgada bajo la vigencia de una Decision
anterior (la Decision 85) que no regulaba la figura de la cancelacidn por falta de uso,
lo cierto es que a partir del 12 de diciembre de 1991 (fecha de entrada en vigencia de
la Decision 311 que si empezd a regular la figura de la cancelacion por falta de uso
aunque con un plazo de cinco afos) el ordenamiento juridico ya imponia al titular la
carga de utilizar su marca registrada, precisamente porque desde ese momento la
Decision 311 empez6 a regir.

Lo anterior podia conducir a la interpretacion de que a partir del 12 de diciembre de
1991 ya pesaba sobre el titular de ese registro la carga legal de empezar a utilizar
su marca durante los proximos cinco anos, plazo que se verificé precisamente el 12
de diciembre de 1996, esto es, durante la vigencia ya de la Decisidon 344. Entonces,
nos preguntamos, ;qué hubiese sucedido si a partir de dicha fecha el accionante
solicitaba nuevamente la cancelacion por falta de uso? De acuerdo al criterio sentado
por el Precedente, la solicitud de cancelacion hubiese sido (nuevamente declarada
improcedente), dado que, segln dicho Precedente, la solicitud de cancelacion
hubiese procedido recién a partir del 1 de enero de 1997 y no antes.

Pero lo interesante del tema, es que alguien pudiese haber utilizado un razonamiento
analogo al empleado por el Precedente en su andlisis para la Decision 311 (véase
la regla ii) antes mencionadal® para aplicarlo a un anélisis de la Decision 85 para, a
partir de ello, sostener que a partir del 12 de diciembre de 1996 el titular de la marca
en cuestion ya habia tenido la oportunidad de contar con sus cinco anos completos
para cumplir con la carga legal del uso, por lo que a partir de dicho momento [y

36 Sobre la regla ii), aplicacién de la cancelacidn a las marcas otorgadas bajo la vigencia de la Decision
311, el Precedente sefalé lo siguiente (paginas 9y 10): (... Si la maca fue otorgada entre el 12y el 31 de
diciembre de 1991 bajo el régimen de la Decision 311 y ya transcurrieron los cinco afos de no uso desde la
concesion del registro aunque no hayan transcurrido los tres anos previstos contados a partir de la entrada
en vigencia de la Decisién 344, rige el plazo previsto en la Decisién 311 (...)". El subrayado es nuestro.
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no recién a partir del 1 de enero de 1997 como se sefaldé en el Precedente] era
procedente una eventual solicitud de cancelacidn.

De cualquier maneray como anécdota final sobre este punto es interesante destacar
que posteriormente la marca en cuestion si fue objeto de una nueva solicitud de
cancelacion por falta de uso, la cual fue planteada el 25 de noviembre de 1997 (bajo
expediente No. 526713-1997) que generd finalmente como resultado que su registro
fuese cancelado por falta de uso, procediendo asi la respectiva accidon de cancelacion.

D) LAS FINALIDADES DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA

En el Precedente se expusieron finalmente criterios interesantes sobre la finalidad
de imponer a los titulares la carga legal del uso de sus marcas registradas, criterios
que permanecen aun vigentes.

En este contexto, la doctrina comparada ha advertido que el uso obligatorio de la
marca por parte de su titular tiene principalmente dos finalidades (i) una de indole
esencial y (ii) otra de indole funcional.

Lafinalidad esencial busca que la marca se consolide como bien inmaterial mediante
la asociacidn entre signo y el producto o servicio en la mente del consumidor. Por
ello, es necesario que se realice un uso adecuado de la marca a efectos de lograr
dicha asociacion en la realidad. Asimismo, esta finalidad concreta tiene como
proposito que se aproxime el contenido formal del registro a la realidad concreta
de la utilizacion de las marcas en el mercado. Ello, evidentemente tiene por objetivo
resolver las posibles contingencias que se pudiesen presentar al momento de
determinar un nuevo signo frente a una marca anteriormente registrada.

Por su parte, la finalidad de indole funcional tiene por efecto descongestionar el
registro de marcas que no estan siendo usadas para facilitar que terceros interesados
puedan acceder a éstas.’” Es decir, se busca eliminar el registro de marcas que al no
ser utilizadas crean barreras innecesarias en el trafico comercial y obstaculizan el
ingreso de nuevas marcas al mercado perjudicando la competencia.

Fernadndez-Névoa precisa que “[lJa situacion ideal deberia ser que en el Registro
figurasen unicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se eliminasen del
Registro las marcas que no se usen en un plazo determinado. Si asi ocurriese, tanto la
propia autoridad registral como los titulares y solicitantes de marcas podrian confiar en
una cierta concordancia o, cuando menos, aproximacion entre la posicion registral de la
marca y la posicion que ocupa en la realidad del mercado”.%®

Asi pues, si bien la legislacidn marcaria reconoce que el titular de una marca tiene
un derecho exclusivo respecto de su uso, dicho derecho puede perderse si el titular
no logra acreditar un uso real y efectivo de la marca en el mercado. En tal sentido,

37 Fernandez-Névoa, Carlos (2001), Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, p. 453.
38 Ibid., p. 454.
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un tercero interesado en usar la marca podra solicitar la cancelaciéon de la mismayy,
posteriormente, registrarla a su favor.

Il. VALORACION Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

Como adelantamos, el Precedente fue muy Util en la época de su dacidon y en
tiempos posteriores cercanos, dado lo recurrente que resultaban las solicitudes de
cancelacion por falta de uso planteadas bajo la vigencia de la Decision 344 respecto
de marcas otorgadas bajo el imperio de las Decisiones 85, 311y 313.

Actualmente, el Precedente ha perdido, por dicho motivo, buena parte de su
utilidad practica. Sin embargo, permanecen intactos y vigentes ciertos aspectos
muy puntuales, como por ejemplo, la posibilidad de que marcas otorgadas bajo la
vigencia de la Decisidon 85 puedan ser materia de accciones de cancelacion (pese a
no haber regulado dicha figura) y los criterios desarrollados sobre las finalidades
del uso obligatorio de la marca registrada.

Especial atencion merece el aporte dado por el Precedente a lo dispuesto
actualmente por el segundo parrafo del Articulo 165° de la Decisidn 486. Se trata
aqui de salvaguardar el derecho del titular de una marca registrada, al darle la
oportunidad de cumplir con la carga legal del uso, teniendo como punto de partida
el de su acceso a registro.

Asi, marcas que no han cumplido los tres afos (completos) desde su registro no
seran “atacables” alin con acciones de cancelacion por falta de uso, ya que el titular
no ha tenido aun la oportunidad temporal para cumplir con la carga legal de uso
gozando de dicho lapso de tiempo.

IR AL INDICE
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1.2.  RESOLUCION N° 286-1998/TPI-INDECOPI

RESOLUCION N° 286-1998/TPI-INDECOPI
(Publicada el 26 de abril de 1998)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N° 663-96-0DA Al

DENUNCIANTE : AGROTRADE S.R.LTDA.

DENUNCIADO  : INFUTECSAE.IL.R.L.

Lima, veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de mayo de 1996, Agrotrade S.R.Ltda. (Perd) interpone denuncia por
infraccion a la legislacion de derechos de autor contra la empresa Infutecsa E.I.R.L.
(Perud). La denuncia se fundamenta en el hecho que la firma Infutecsa E.I.R.L.
plagio integramente y sin consentimiento parte del texto de la etiqueta, publicitaria
correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE de titularidad de la denunciante, en
cuanto a su disefo, descripcion y redaccion.

Con fecha 4 de junio de 1996, Infutecsa E.I.R.L. absolvio el traslado de la denuncia,
manifestando que la Ley de Derechos de Autor no ampara como obra literaria o
artistica el recetario e indicaciones de un producto quimico como es el caso de la
“Alfacypermetrina”, nomble genérico de un insecticida. En tal sentido, sostuvo que la
composicion quimica, propiedades, precauciones, instrucciones de uso, dosificacion
y aplicacion estdn compuestas por una serie de elementos genéricos y descriptivos
en relacion al producto, y por lo tanto, los mismos no pueden ser exclusivos de una
firma comercial, sino mas bien todos ellos son de uso comun. Finalmente, sefald
que no ha actuado con el animo de competir deslealmente con empresa alguna, dado
que la redaccidn literaria de su producto es la mas usual en el mercado nacional,
no obstante lo cual, precisa que si las Autoridades lo creen conveniente, estarian
dispuestos a efectuar una modificacion del contenido literario. Adjunté copia de las
etiquetas de los productos CIPERMEX y POINT ALPHAMAX.

Con fecha 18 de junio de 1996, se llevd a cabo la diligencia de comparando, a la
que asistio Unicamente el representante de la empresa denunciante, Julio Parades
Maceda. EL Sr. Paredes solicitd que se le imponga una multa al denunciado y el pago
de los derechos de autor devengados, precisando que en caso de haber solicitado su
autorizacion para el uso de la etiqueta habria pedido una compensaciéon econémica
que se hubiera reflejado en el 50% del precio de venta del producto. Pidié asimismo,
el cese de la actividad ilicita y la entrega de las etiquetas para su destruccidn.
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Mediante Resolucion Jefatural N° 157-96-ODA-INDECOPI de fecha 20 de junio
de 1996, la Oficina de Derechos de Autor establecié que la redaccion sobre las
propiedades de un insecticida contenida en la etiqueta publicitaria del producto
ALPHA CPL 10 CE implica una forma de expresion determinada, es consecuencia de
un esfuerzo creativo, y por tanto protegible dentro de la esfera del derecho de autor.
Asimismo, se acreditd con las pruebas aportadas por la accionante que Infutecsa
E.I.R.L. plagié dicha redaccidn al difundirla como propia en la etiqueta del producto
VECCIPER 10 CE. En tal sentido, también se sefala que no se ha demostrado en
autos que la forma de expresion de las cualidades del producto quimico materia de
la denuncia posea el caracter de genérico o usual en diversos productos de la misma
especie, toda vez que en los casos de las etiquetas publicitarias de los productos
CIPERMEX y POINT ALPHAMAX, éstas aparacen con un esquema y redaccion
diferente.

Por lo anterior, se determind lo siguiente:

- Declarar fundada la denuncia administrativa por infraccion a la Decision Andina
351y al Decreto Legislativo N° 822.

- Imponer a Infutecsa E.Il.R.L. una multa equivalente a 5 UIT.

- Establecer como remuneraciones devengadas por la utilizacion no autorizada de
la obra materia de la denuncia la cantidad de 2 UIT.

- Disponer el cese de la actividad ilicita, prohibiéndose reproducir, utilizar y/o
publicar la etiqueta materia de la enuncia, incorporada o noal producto a través de
cualquiertipode material,seaonopublicitario,asicomoladestruccidondeaquéllas
que se hubieren producido o existan a la fecha de notificacion de la Resolucion.

Con fecha 1 de julio de 1996, Infutecsa E.I.LR.L. interpone recurso de apelacion,
manifestando que:

- La Oficina de Derechos de Autor no se pronuncio sobre el plazo de 30 dias utiles
solicitado el 4 de junio de 1996 para la presentacion de pruebas.

- Ha demostrado que es comercializadora del producto VECCIPER 10 CE materia
de la denuncia, mas no fabricante del mismo. Dicho producto se publicita en base
al contenido de la etiqueta que contiene la descripcion de sus propiedades.

- La accionante no ha acreditado la titularidad de la obra literaria materia de la
denuncia.

- De existir una falta debia ser sancionado con una amonestacion y no con multas
exhuberantes. Al efecto, adjunta una serie de recortes periodisticos con los que
pretende demostrar que terceras personas comercializan productos e indican
sus propiedades sin tener necesidad de autorizacion de los titulares de las
marcas (sic).
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EL 11 de julio de 1996, Infutecsa E.l.R.L. solicité la suspension de ejecucion de
la Resolucion de Primera Instancia, en razén a que sus ingresos o utilidades no
alcanzan el 50% de una UIT.

Mediante Resolucion N° 013-96-TRI-SPI de fecha 2 de agosto de 1996, la Sala de la
Propiedad Intelectual declaré infundada la solicitud presentada por Infutecsa E.Il.R.L.
en razén a que no se acredité la incapacidad econdmica en la que se encontraba
dicha empresa.

Con fecha 2 de agosto de 1996, Agrotrade S.R.Ltda. absolvié el traslado de la apelacion,
manifestando que ha quedado demostrado que Infutecsa E.ILR.L. sin derecho ni
autorizacion plagio el integro del contenido literario de la etiqueta de su producto
ALPHA CPL 10 CE, debidamente registrado en el Ministerio de Agricultura con el
numero de registro 878, a diferencia del producto VECCIPER que fabricay comercializa
la denunciada y no se encuentra registrado conforme a ley. Sostuvo que al haberse
plagiado el contenido literario de la etiqueta, se ha enganado al usuario pues se le hace
creer que el producto VECCIPER tiene las mismas caracteristicas que el ALPHA CPL
10 CE. También senald, que basta apreciar las etiquetas de los productos CIPERMEXy
POINT ALPHA-MAX para darse cuenta que su redaccion es diferente.

Il. CUESTION EN DISCUSION
Revisado el expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual:

a) Determinar si el contenido literario de la etiqueta del producto ALPHA CPL 10 CE
constituye una obra en los términos prescritos en la legislacion sobre derechos
de autor.

b) De ser el caso, si hubo o no plagio por parte de Infutecsa E.I.R.L. en cuanto
a la utilizacidn del texto que aparece en la etiqueta del producto denominado
VECCIPER 10 CE que comercializa.

c) Pronunciarse sobre el plazo de 30 dias Utiles solicitado por la denunciada en su
escrito de fecha 4 de junio de 1996 para presentar pruebas y que no fue atendido
por la Oficina de Derechos de Autor.

d) Pronunciarse sobre las sanciones impuestas por la Oficina de Derechos de Autor
y los pedidos de Agrotrade S.R.Ltda. para que se aumente en 2 UIT el pago de
los derechos de autor devengados, se disponga el pago de éstos en los mismos
términos y apercibimiento establecidos para la multa, y se ordene el inmediato
acopio y destruccion del material literario.
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IIl. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. La proteccion con independencia del género, forma de expresion, mérito o
destino

Conforme al Articulo 1° de la Decision 351 concordado con el Articulo 3° del Decreto
Legislativo N° 822 estan protegidas todas las obras del ingenio, “cualquiera que sea
su género, forma de expresion, mérito o finalidad”.

Como indica Antequera Parilli*’, ello implica que la proteccion por derechos de
autor es independiente del género o modalidad creativa (literaria, de ciencia ficcidn,
plastica pura o aplicada, musical, escénica, informatica); de la forma de expresion
(a través de signos, palabras o imagenes); de su mérito (porque la valoracion de la
obra no le corresponde a la ley, sino a la critica); o de su destino (creada para ser
divulgada o para permanecer inédita, utilizada para expresar su contenido estético o
con el fin de promocionar un producto comercial).

Ahora bien, el hecho que sea irrelevante el objeto, la utilidad, el valor econdmico,
el buen o mal gusto de la obra, no significa que la Administracién deba renunciar
a todo tipo de enjuiciamiento a efectos de otorgar una proteccion por derechos de
autor. Para proteger o no una obra por derechos de autor, es necesario determinar
que grado de creatividad personal ha sido expresado por el autor. En estos casos
tampoco se analizard las caracteristicas estéticas o calidades artisticas de la obra,
sino si la obra tiene el sello de creacién individual.

2. Laoriginalidad como requisito de proteccion por derechos de autor

Segun el Articulo 3° de la Decision 351 concordado con el Articulo 2° del Decreto
Legislativo N° 822 se entiende por obra toda creacion intelectual original de
naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida
en cualquier forma.

A diferencia de los paises de tradicion juridica anglosajona, en la cual se exige que la
obra provenga del autor y que no haya sido copiada (como la jurisprudencia inglesa
lo formula: la obra es el resultado de “judgement, skill and labour”}, en los paises de
tradicion juridica latina como el nuestro, se exige que la obra refleje la personalidad
del autor, que sea individual y tenga altura creativa.

En este contexto, la Sala es de opinidn que la originalidad de la obra reside en la
expresion -o forma representativa- creativa e individualizada de la obra, por minimas
que sean esa creacion y esa individualidad.*°

39 Antequera Parilli, El nuevo régimen del Derecho de Autor en Venezuela, Edicion Falcon, 1994, p. 75.

40 Como senala Lipszyc [Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO, 1993, p. 65) algunos
autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que
expresa mas adecuadamente la condicion que el derecho impone para que la obra goce de proteccion.
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Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido
con esfuerzo merece proteccion por derechos de autor. Ello sélo serd posible en
la medida que la creacidon tenga elementos de originalidad suficientes para ser
considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaria proteger incluso aquello que
no es objeto de proteccion por derechos de autor, como la elaboracion de la lista de
peliculas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creacién de la
obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En
consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural -artistico, cientifico o
literario- no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar
las obras protegidas por derechos de autor de las banales, de la vida diaria,
rutinarias. Tampoco puede decirse que una creacion es original si la forma de
expresion se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicacion mecanica
de lo dispuesto en algunas normas juridicas o por logica o si la forma de expresion
se reduce a una simple técnica que solo requiere de la habilidad manual para su
ejecucién. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un
pequeno grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que
la obra sea original o individual.

Asi, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el Articulo 4° de la Decisidn
3571 concordado con el Articulo 5° del Decreto Legislativo N° 822 de las obras que
merecen una proteccion por derechos de autor, la originalidad constituye un filtro
para la concesion de la proteccion en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sélo sirve para determinar que
cosa es una obray que no, sino también para determinar el alcance de la proteccion
del derecho de autor. Sélo se protege contra plagio aquella parte de la obra que
refleje la individualidad del autor.

Ahora bien, la determinacion de si una obra es original constituye una cuestion de
hecho. Se trata ademas de una nocidn subjetiva, en la medida que la originalidad no
puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas,
para el derecho de autor el término creacidon no tiene el significado corriente de
sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo
tanto no es necesario que la inspiracion del autor esté libre de toda influencia ajena.

3. Aplicacion al caso concreto

3.1 Contenido de la etiqueta correspondiente al producto denominado ALPHA CPL 10 CE
Agrotrade S.R.Ltda. es distribuidor del producto ALPHA CPL 10 CE. Sobre el producto
aparece una etiqueta autorizada y registrada por el Ministerio de Agricultura de la

siguiente forma:

“ALPHA-CPL 10 CE es un insecticida piretroide construido por 100% de isomero
alfacypermetrina que le confiere una actividad mucho mayor que las cypermetrinas
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clasicas por lo que es mas estable y requiere de menores dosis para lograr un control
eficiente.

Los isémeros puros son 100% de la forma CIS, ademds de la alta pureza son
fotoestables y termoestables asegurando su actividad en un rango muy variado de
condiciones climaticas.

Actuda por contacto e ingestion con una excelente accién inmediata y largo poder
residual, especialmente sobre superficies inertes como pisos, paredes, techos,
etc., por lo que esta especialmente recomendado para el control de insectos de
almacenes, establos, granjas y otras instalaciones agroindustriales donde se requiera
de un control inmediato y permanente, tanto de adultos como estados inmaduros de
insectos dcaros”.

Infutecsa E.Il.LR.L. comercializa el producto VECCIPER 10 CE. Para ello coloca sobre
el envase del producto las siguientes etiqueta:

“VECCIPER 10 CE es un insecticida piretroide constituido por 100% de isomero
alfacypermetrina que le confiere una actividad mucho mayor que las cypermetrinas
clasicas por lo que es mas estable y requiere de menores dosis para lograr un control
eficiente.

VECCIPER 10 CE.- es un alfacypermetrina para el control de vectores, en salud
publica, saneamiento ambiental e higiene industrial y afines.

Los isémeros puros son 100% de la forma CIS, ademds de la alta pureza son
fotoestables y termoestables asegurando su actividad en un rango may variado de
condiciones climaticas.

Actda por contacto e ingestion con una excelente accion inmediata y largo poder
residual, especialmente sobre superficies inertes como pisos, paredes, techos, etc.,
por lo que esta especialmente recomendado para el control de insectos de almacenes,
establos, granjas y otras instalaciones agroindustriales donde se requiera de un control
inmediato y permanente, tanto de adultos como estados inmaduros de insectos dcaros”.

La Sala concuerda con la Oficina de Derechos de Autor en que la elaboracion del
texto contenido dentro de una etiqueta demanda costos y esfuerzos en la creacion,
aun cuando éstas se realizan siguiendo lo establecido en una norma regulatoria. Sin
embargo, a criterio de esta Sala, este texto sélo gozara de proteccion por derechos
de autor si tiene una particularidad individual, si la personalidad del autor se ha
plasmado en la forma de expresion, ordenacidn, distribucién de la informacion
contenida en la etiqueta.

a) En el Perq, la informacion que deben contener las etiquetas de plaguicidas
agricolas estaba regulada por el Decreto Supremo N° 27-91-AG que fue
derogado por el Decreto Supremo N° 15-95-AG -publicado el 16 de junio de
1995- Reglamento sobre el Registro, Comercializacidn y Control de Plaguicidas
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Agricolas y Sustancias Afines, Anexo 6. En ambas normas se establece la
informacion minima que deben contener todas las etiquetas de plaguicidas, tales
como marca de fabrica; nombre comun de los ingredientes activos; clase; tipo de
formulacién; nimero de registro del producto; cuerpo de texto informativo con
indicativos de uso, sistemas de preparaciony aplicacion, cuadro de dosificaciones
por unidad, entre otros. El productor o comerciante debera elegir que palabras
emplea para cumplir con esta obligacidn.

Analizada la etiqueta del producto ALPHA CPL 10 CE se aprecia que ésta describe
las propiedades del producto que distingue de manera similar a lo expresado en
las etiquetas y en los folletos publicitarios de otros productos agroindustriales,
conforme se puede apreciar en las etiquetas de CIPERMEX y POINT ALPHAMAX
(fojas 24 y 25), asi como en los folletos de los productos CIPERMEX SUPER 10 CE
y FASTAC (fojas 86, 87 y 102).

Asi, por ejemplo, el folleto del producto FASTAC sefala lo siguiente: “Fastac, de
inmediata accidon de contacto e ingestion”. La etiqueta sustento de la denuncia
senala que: “ALPHA CPL 10 CE... actla por contacto o ingestion con una excelente
accion inmediata ...” Por otro lado, el texto sobre precauciones que aparece en
la etiqueta del denunciante es casi idéntico al texto que se aprecia en la etiqueta
del producto CIPERMEX.

Asimismo, cabe agregar que la denunciante para describir las propiedades
y ventajas de su producto ha utilizado una redaccion similar a la empleada en
textos especializados sobre productos quimicos, farmacéuticos, etc., entre
los que se puede citar el Vademécum Clinico del diagnodstico al tratamiento,
de Vittorio Fattorusso y Otto Ritter, 8va. edicidon, donde se describen algunos
productos quimicos haciendo mencidn de sus componentes principales, su
posologia e incluyendo notas farmacoldgicas de los mismos, en las cuales se
hace referencia a sus caracteristicas, propiedades, ventajas y su equivalencia
con otros medicamentos, cuya redaccién es semejante a la empleada en el texto
de la etiqueta de ALPHA CPL 10 CE.

Asi, cuando el Vademecum describe el Corlambucilo dice: “... es una mostaza
nitrogenada que posee un accidn citostatica lenta ... se absorbe por la via
digestiva”, o cuando se refiere a la Digoxina la describe como “... es un glucésido
purificado obtenido a partir de la hoda Digitalis Lanata... su accion se prolonga
por seis dias...”. Por su parte, la etiqueta sustento de la denuncia sefala que:
"ALPHACPL 10 CE es un insecticida piretroide ... que le confiere una actividad
mucho mayor.... actla por contacto o ingestion... de excelente accién inmediatay
largo poder ...".

En consecuencia, el texto contenido en la etiqueta del producto ALPHA CPL 10 CE
no tiene una originalidad especial, sdlo expresa en el lenguaje diario del sector
agrario y agroquimico las caracteristicas de un producto.
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b) Deotrolado, laoriginalidad de la etiqueta puede ser apreciada ademas en relacion con

c)
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otros elementos, tales como la especial distribucion y disposicion de la informaciony
el diagramado de la etiqueta asi como por los titulos que pueda contener.

La Sala conviene en precisar que al momento de interponerse la presente
denuncia no existia norma legal que impusiese un modelo de etiqueta para los
plaguicidas agricolas, por lo que existia libertad para su creacion.

En el presente caso, las etiquetas en conflicto -ALPHA CPL 10 CE y VECCIPER
10 CE- asi como las etiquetas presentadas por el denunciado en el tramite del
presente expediente -CIPERMEX y POINTALPHAMAX-, son las siguientes:

Conforme se puede apreciar, si bien ambas etiquetas tienen cierta similitud
respecto a estos elementos, analizadas las pruebas presentadas se puede
apreciar que es usual en los plaguicidas agricolas que el nombre del producto
esté ubicado en el centro de la etiqueta y a los lados la informacion general del
producto, asi como las precauciones que deben tenerse al utilizar el mismo,
indicaciones sobre primeros auxilios y notas para el comprador; siendo usual
también que dentro de un recuadro se aprecie la relacion de plagas para las que
puede ser usado el producto junto con la dosificacion, variando en cada caso la
ubicacion de tales elementos dentro de la etiqueta. A lo expuesto cabe agregar
que los titulos que aparecen en la etiqueta sustento de la denuncia tampoco son
originales ya que son iguales a los utilizados en las otras etiquetas.

Actualmente, todas las etiquetas de plaguicidas agricolas deben seguir el modelo
Unico de etiqueta que aparece en el Anexo 6 del Decreto Supremo N° 15-95-AG,
por lo que el contenido, la ubicaciény el orden de los elementos que deben incluir
las etiquetas, asi como su disposicion y el diagramado estan establecidos por ley,
no pudiendo los fabricantes modificar tal estructura, por lo que las etiquetas
carecen de todo rasgo de originalidad. Asi el modelo de etiqueta es el siguiente:

La Sala reconoce que la forma de expresion o el texto de las instrucciones para los
productos agroindustriales no esta determinado ni por el Decreto Supremo N° 15-95-
AG ni el Vademecum Clinico como para justificar que el contenido de las etiquetas de
dos plaguicidas identicos sea textualmente igual. Sin embargo, ello no es suficiente
para admitir que la etiqueta del demandante sea una creacion individual.

En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala concluye que el contenido de
la etiqueta relativa a las propiedades del producto ALPHA CPL 10 CE no denota
ni en su conjunto ni respecto a los elementos que la integran caracteristicas
individuales especiales que permitan calificarlo de original, no siendo por tanto
susceptible de ser protegido por la legislacion sobre derechos de autor de acuerdo
a lo establecido por el Articulo 5 inciso a) concordado con el Articulo 3° numeral 17
del Decreto Legislativo N° 822. En tal sentido, aunque resulte dificil de creer que
dos diferentes autores, uno independiente de otro, hayan encontrado casualmente
la misma formulacidn, redaccion y distribucion, esto no constituye un argumento
para admitir la existencia de la creacidn de una obra literaria.
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5. Infraccion a la Ley de Derechos de Autor e imposicion de sanciones

Para analizar si un determinado acto constituye una infraccion a la Ley de Derechos
de Autory por tal motivo deba imponerse a su ejecutor una sancidn, es necesaria la
existencia de una obra protegida por la normativa sobre derechos de autor.

Habiendo la Sala concluido, conforme lo establecido en el numeral anterior, que
el texto literario, redaccion y distribucidon que presenta la etiqueta sustento de la
denuncia no es susceptible de ser protegida por derechos de autor por no constituir
una obra literaria, no corresponde analizar si Infutecsa E.l.LR.L. ha infringido la
Ley de Derechos de Autor en perjuicio de Agrotrade S.R.Ltda., asi como tampoco
pronunciarse sobre las sanciones impuestas.

Sin perjuicio de lo senalado, la Sala conviene en precisar que, si bien es cierto
que el denunciado se ha ahorrado tiempo y esfuerzo en crear su propio texto
para su etiqueta, no corresponde aqui determinar si tal acto ha constituido un
aprovechamiento del fruto del trabajo del denunciante. Ello, por ejemplo, podria
suceder si por estarazon el denunciado pudiase vender mas baratos sus productos,
por lo cual se deja a salvo el derecho del denunciante de hacer valor sus derechos
por la via correspondiente, siempre que concurran los requisitos previstos en la
legislacidn de la materia.

6. Plazo de 30dias utiles solicitado el 4 de junio de 1996 por Infutecea E.I.LR.L. a fin
de presentar pruebas

El derecho de defensa recogido en el Articulo 139° inciso 14) de la Constitucidn
Politica del Peru de 1993, y en concreto el derecho de contradiccion, se sustenta
en la posibilidad que tiene el demandado de defenderse de las acusaciones del
demandante.

El derecho de contradiccion se expresa en la imperiosa necesidad de que el
demandado sea informado oportunamente de las incidencias que ocurran dentro
del proceso en el que se esta discutiendo un derecho que le puede afectar. Es tal la
trascendencia de esta manifestacion del derecho de contradiccion, que un proceso
-a pesar de haber concluido formalmente- no tendra efectos contra aquella persona
que no fue avisada de su existencia y que, en consecuencia, no pudo discutir su
posicion al interior de aquél.*!

Toda autoridad encargada de conducir un procedimiento donde exista un conflicto de
intereses esta impedida de resolver sobre el particular sin haber dado previamente
a la otra parte (demandado) la posibilidad de ser escuchado, de alegar, de probar
y una vez expedida la sentencia impugnar de ella. Debe precisarse que lo que se
confiere al demandado es la posibilidad de defensa dentro del plazo senalado por
ley, siendo él quien decidira si ejerce o no tal derecho.

41 Monroy Galvez, Introduccidn al Derecho Procesal Civil,Temis, Bogota, 1996, pp. 286y 287.
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Revisado loactuado, se aprecia que si bien la autoridad administrativa no se pronuncié
sobre el plazo de 30 dias Utiles solicitado por la empresa denunciada en su escrito
de fecha 4 de junio de 1996 a fin de presentar pruebas, en el presente caso ello no
afectd la tramitacion del proceso ni transgredio el derecho de defensa de Infutecsa
E.lLR.L., ya que tal como consta en el expediente el denunciado ha presentado, con
posterioridad su solicitud de un plazo adicional, las pruebas que ha considerado
pertinentes para sustentar sus argumentos, conforme se aprecia a fojas 45, 46, 47,
86y 87. En tal sentido, la Sala considera que en el presente procedimiento no se ha
vulnerado el derecho de defensa de la parte denunciada.

7. Publicacion de la resolucion

El Articulo 43° del Decreto Legislativo N° 807 sefala que las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpretar de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacién constituiran precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por
resolucion debidamente motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el
caso o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria enrelacion al requisito de originalidad exigido por la ley para la proteccidon
de las obras por el Derecho de Autor, razén por la cual determina que se solicite al
Directorio del INDECOPI su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolucién Jefatural N° 157-96-0DA- INDECOPI de fecha 20
dejuniode 1996y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la denuncia administrativa
interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra la empresa Infutecsa E.l.R.L.

Segundo.- Establecer que la presente Resolucion constituye precedente de
observancia obligatoria en cuanto al requisito de originalidad contenido en el
Articulo 3° de la Decision 351 concordado con el Articulo 2° del Decreto Legislativo
N° 822, en el sentido que:

Debe entenderse pororiginalidad de la obra la expresién (o forma representativa) creativa
e individualizada de la obra, por minimas que sean esa creacion y esa individualidad. La
obra debe expresar lo propio del autor llevar la imprenta de su personalidad.

No sera considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural
-artistico, cientifico o literario- nila forma de expresion que se derive de la naturaleza
de las cosas ni de una mera aplicacion mecanica de lo dispuesto en algunas normas
juridicas, asi como tampoco lo serd la forma de expresidn que se reduce a una
simple técnica o a instrucciones simples que sdlo requieren de la habilidad manual
para su ejecucion.
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En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece
proteccion por derechos de autor. Igualmente aln cuando exista certeza de que una
creacion carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia
no convierte a esta en obra.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacion de la presente
Resolucion en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervencion de los vocales: Ana Maria Pacon Lung, Victor Revilla Calvo, Isaias
Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Davila.

ANA MARIA PACON LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

Nota del Editor:

Opciones para ver las imagenes de las etiquetas en
discusion:

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/-1/Resolucion0286-98-TPl.pdf
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COMENTARIO A LA RESOLUCION No. 286-1998-TPI-INDECOPI DE FECHA
23 DE MARZO DE 1998, EN RELACION AL REQUISITO DE ORIGINALIDAD DE
UNA OBRA*?

La Resolucion No. 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998, emitida por
la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi establecio los requisitos de
originalidad que deben recaer en toda obra para determinar si la misma es susceptible
de proteccidn bajo las normas sobre derechos de autor (en adelante, “El Precedente”).

El Precedente establecio una definicion sobre el concepto de originalidad a fin de
cubrir un vacio legal en nuestra legislacion sobre derechos de autor. Asi, la Sala
concluyd que la originalidad de la obra es la expresion (o forma representatival
creativa e individualizada de la obra, por minimas que sean esa creacion y esa
individualidad. En tal sentido, la obra debe expresar lo propio del autor y llevar la
impronta de su personalidad. Es, a partir de dicha definicion, que surgen actualmente
diversos planteamientos en torno al concepto de originalidad que mantenemos en
la jurisprudencia nacional, puesto que debe analizarse si el mismo es suficiente a
efectos de brindar proteccion a las nuevas formas de creaciones que se han venido
dando en los ultimos afos.

. LA ORIGINALIDAD

La nocion de originalidad es uno de los temas mas controversiales a nivel doctrinaly
jurisprudencial en materia de derechos de autor. Se ha precisado que la originalidad
eselrequisito esencial para que una creacion sea reconocida como tal. Es importante
precisar que, a nivel internacional, la definicion del concepto de originalidad ha sido
determinado bajo dos (2] sistemas juridicos claramente diferenciados; como son |i)
el Derecho Continental y (ii) el Derecho Anglosajon. Asi, el Derecho Anglosajén o
common law sefala que una obra sera susceptible de protecciéon cuando la misma
se encuentre fijada en un soporte material y sea original. Sin embargo, la nocién de
originalidad en este sistema es entendida en el sentido de no ser copia de una obra
anterior. Por su parte, en el Derecho Continental o civil law el Unico requisito exigido
para brindar proteccion a una creacidn es que la misma resulte ser original; de ahi
que se determine que el derecho surge por el mero hecho de su creacion.”

Por ello, la discusion en torno a dicho concepto toma especial relevancia si se tiene
en consideracidon que a partir de una determinada definicion puede dejarse de
proteger una creacion en tanto que se podria interpretar que la misma no califica
como obra por el simple hecho de no ser original. En tal sentido, consideramos
oportuno revisar brevemente las teorias y opiniones doctrinales en torno a la nocidon
de originalidad en materia de derechos de autor.

42 Elautor agradece la colaboracion de Rosalina Susano para la elaboracién de este comentario.
43 Goldstein, Pauly Hugenholtz, P. Bernt, (2013), International Copyright: Principles, Law, and Practice.
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A) LA ORIGINALIDAD OBJETIVA

Dentro de esta teoria, se concibe a la originalidad como algo novedoso. Asi
pues, como hemos adelantado, solamente son susceptibles de proteccion
aquellas creaciones humanas que sean objetivamente nuevas, es decir, que con
anterioridad a la misma no haya existido algo idéntico o similar. Evidentemente,
este criterio se ve claramente reflejado en el Derecho Anglosajén o common law,
en la medida que dicho sistema solamente protege aquellas creaciones que no
sean copias de creaciones anteriores. Sin embargo, la adopcién de esta teoria,
plantea el cuestionamiento sobre el grado de novedad exigible a la creacion.
Algunos autores consideran que la novedad debe ser entendida en términos
absolutos, lo que implicaria aceptar un concepto de novedad muy similar al grado
de novedad requerido en patentes.* Sin embargo, la adopcidn de esta teoria podria
claramente limitar las creaciones susceptibles de proteccion bajo las normas
sobre derechos de autor. Por su parte, la teoria objetiva relativa plantea que una
creacion serd original cuando el autor hubiese sabido organizar, en modo nuevo,
elementos o creaciones preexistentes. Valero Martin precisa que esta teoria no
permitiria justificar la existencia de los derechos morales del autor, toda vez que
el reconocimiento de dichos derechos tiene su fundamentacién en la conexion
existente entre el autor y su obra.”® Por ello, un sector de la doctrina desarrolld la
teoria objetiva subjetiva, mediante la cual se plantea que una obra es original en
la medida que es producto de la creacion de su autor a pesar que exista otra obra
similar y siempre que se acredite que el autor no conocia la existencia de dicha
obra al momento de la creacion de su propia obra.

B) LA ORIGINALIDAD SUBJETIVA

Esta teoria plantea la proteccidon de una obra siempre y cuando la misma sea el
reflejo de la personalidad del autor. Asi, la teoria de la originalidad subjetiva plantea
analizar la relacion que tiene el autor con su creacion. Es decir, se busca que la obra
plasme la personalidad del autor y no que a través de la obra se pueda identificar al
autor. Delia Lipszyc precisa que el requerir que la obra refleje la personalidad del
autor puede llevar a confusiones, por lo que lo adecuado seria hacer referencia a la
individualidad del autor, toda vez que dicho concepto da a entender que la obra debe
tener algo individual y propio de su autor.#®

C) LA ORIGINALIDAD INTERMEDIA

El criterio intermedio conjuga las teorias objetiva y subjetiva, en tanto que defiende
a aquellas creaciones que reflejan la personalidad del autor y ademas no son copias
de otras obras anteriores. En este sentido, Otero Lastres precisa que la originalidad
“(...] es objetiva en la medida en que es una caracteristica de la obra protegible y es
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44 Véase Rodriguez Tapia, José Miguel y otros (2007), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,
Civitas, Madrid, p. 55.

45 Valero Martin, Eva (2000), Obras fotograficas y meras fotografias, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 142.

46 Lipszyc, Delia (2001), Derechos de autor y derechos conexos, p. 65.
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subjetiva en la medida en que en si misma es una consecuencia de la capacidad creadora
del autor”*” Esta teoria claramente reconoce que no es suficiente con exigir que la
obra tenga una impronta significativa de la personalidad del autor sino que, ademas,
tenga un cierto nivel de creatividad. Ademas, los partidarios de esta teoria precisan
que los criterios objetivos y subjetivos se complementan y no deben ser analizados
en forma separada ya que puede confluir en una obra.

Il. EL CONCEPTO DE ORIGINALIDAD EN NUESTRA LEGISLACION

En nuestra legislacion, el Articulo 2° del Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre el
Derecho de Autor, define a las obras en los siguientes términos:

“Toda creacidn intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida
en cualquier forma, conocida o por conocerse”. (el subrayado es nuestro).

Si bien al definir el concepto de obra, la citada norma legal hace referencia a que la
misma debe ser original, el legislador no definié ni introdujo mayores precisiones
sobre dicho término. En esta misma linea, el Articulo 3° de la Decisién No. 351,
Régimen Comun sobre Derechos de Autory Derechos Conexos, simplemente precisa
que la obra es toda creacion intelectual original de naturaleza artistica, cientifica o
literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Sin embargo, a nivel jurisprudencial, la Sala interpretd los alcances del concepto del
requisito de originalidad y sefnalé que el mismo:

“Debe entenderse pororiginalidad de la obra la expresidn [0 forma representativa) creativa
e individualizada de la obra, por minimas que sean esa creacion y esa individualidad. La
obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.

No sera considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artistico,
cientifico o literario - ni la forma de expresién que se deriva de la naturaleza de las
cosas ni de una mera aplicacién mecanica de lo dispuesto en algunas normas juridicas,
asi como tampoco lo sera la forma de expresion que se reduce a una simple técnica o
a instrucciones simples que sdlo requieren de la habilidad manual para su ejecucidn.

En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece proteccion
por derechos de autor. Igualmente aun cuando exista certeza de que una creacion
carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte
a éstaenobra”.

Dicha definicion evidencia claramente que a nivel jurisprudencial se ha adoptado la
teoriadeoriginalidad subjetiva, entanto que se exige que laobrarefleje la personalidad
del autor. Si bien la originalidad como trascendencia de la personalidad del autor

47 Otero Lastres, José Manuel (2005), “El grado de creatividad y de originalidad requerido al disefio
artistico”. En Revista de Propiedad Intelectual, p.12.
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sobre su obra tiene sentido al analizar las obras clasicas -tales como, la pintura,
escultura, literatura, entre otros-, resulta dificil constatar dicha caracteristica en
muchas de las creaciones que se realizan en la actualidad, por lo que consideramos
necesario revisar dicha definicidn.

lIl. SOBREEL CRITERIO DE ORIGINALIDAD ESTABLECIDO EN LARESOLUCION
No. 286-1998-TPI-INDECOPI

El Precedente plantea que por originalidad de la obra debe entenderse a la expresion
(o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por minimas que
sean esa creacion y esa individualidad. Ademas, la obra debe expresar lo propio
del autor, de tal forma que lleve la impronta de su personalidad. La premisa de
dicha definicion refleja claramente que, en dicha oportunidad, se adopté la teoria
de la originalidad subjetiva a efectos de delimitar el concepto de originalidad de
una obra.®® Es decir, se busca determinar que la obra refleje la personalidad del
autor, que sea individual y tenga altura creativa,” independientemente de que el
resultado sea novedoso. Sin embargo, debe advertirse que en base a dicho criterio,
la originalidad debe determinarse desde un punto de vista meramente subjetivo
puesto que la definicion otorgada en el Precedente parece incompleta. En este
sentido, el Precedente no desarrolla los criterios de “creatividad” e “individualidad”
que debe reunir una obra; asimismo, tampoco precisa qué implica que una obra
exprese la impronta personalidad del autor, por lo que claramente dichos conceptos
deben ser desarrollados a nivel jurisprudencial.

Notese que la apreciacion sobre la originalidad de la obra recaera en determinar
si en la misma ha habido un espacio para desarrollar la personalidad del autor,
siguiendo al Precedente, toda vez que finalmente la proteccion sobre una obra se
concede con independencia de su género, forma de expresion, mérito o finalidad.
En tal sentido, la calidad o el mérito de una obra no seran considerados como
criterios para determinar si la misma es susceptible de proteccién o no bajo las

PERU | Ministerio de Justicia
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48 En el derecho comunitario europeo, el concepto de originalidad también es visto desde la teoria
de la subjetividad pero solamente para las obras fotogréficas, programas de ordenador y bases de
datos. En efecto, en la Directiva No. 93/98/CEE de fecha 29 de octubre de 1993 se ha sefalado que
las obras fotograficas son creaciones intelectuales propias del autor, por lo que deben reflejar la
personalidad del mismo. Dicho criterio fue aplicado previamente en el caso de los programas de
ordenador en la Directiva No. 91/250/CEE del 14 de mayo de 1991. Finalmente, la Directiva 96/9/
CE de fecha 11 de marzo de 1996 sobre proteccién de bases de datos precisa que para calificar
de original una base de datos se usa el Unico criterio de ser “una creacidn intelectual de su autor”
aplicada a “la seleccién o la disposicién de su contenido”. No obstante ello, cabe advertir que no existe
una definicién uniforme en la legislacion comunitaria europea sobre el concepto de originalidad que
sea transversal y aplicable a todas las obras, por lo que finalmente su interpretacion y aplicacion
dependera de cada legislacion nacional, las cuales en muchos casos se inclinan por la teoria de la
originalidad objetiva.

49 EL concepto de “altura creativa” (Gestaltungshohe) ha sido desarrollado en la doctrina alemana,
mediante el cual se sefiala que el nivel minimo en la originalidad dependera de la categoria de la
obra y el margen de libertad concedido al autor. No obstante, bajo esta teoria se indica que altura
creativa serd menor en el caso de creaciones con complejidad minima.
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normas sobre derechos de autor. Al respecto, a nivel jurisprudencial, la Sala ha
precisado que:

“Para proteger o no una obra por Derecho de autor, es necesario determinar si la
creatividad personal ha sido expresada por el autor. En estos casos, tampoco se analizara
las caracteristicas estéticas o calidades artisticas de la obra, sino si la obra tiene el
“sello” de creacidn individual del autor”.%

Asi pues, el concepto de originalidad en nuestro ordenamiento es una cuestion de
hechoy, por lo tanto, consideramos que debe ser analizada caso por caso. Por ello,
es de suma importancia que se determine a nivel jurisprudencial los aspectos que
deben ser tomados en cuenta a efectos de determinar la originalidad en atencion
al tipo de obra. No planteamos que se desarrolle un concepto de originalidad por
cada modalidad de obra, sino que se establezcan criterios que permitan apreciar la
personalidad del autor en atencién a la obray que permitan aclarar conceptos como
“creatividad”, “individualidad” e “impronta personalidad del autor” que no han sido
desarrollados en el Precedente. Lo anterior toma especial relevancia si se considera
que cada obra tiene naturaleza distinta y, por lo tanto, la aplicacién del concepto de
originalidad deber ser entendido en forma matizada considerando el tipo de obra.

En este sentido, por ejemplo, en relacion a las obras fotograficas, a nivel
jurisprudencial se ha sefalado que las mismas son susceptibles de proteccion en
tanto que cuenten con elementos creativos individuales que permitan identificar
la parte de la personalidad del autor que éste ha plasmado en su creacién y asi
permitir su distincion respecto de cualquier otra fotografia. Es decir, la fotografia
que se limite a ser una simple reproduccién de objetos ya existentes no calificara
como obra. La Sala precisa que la originalidad en las fotografias puede incidir por un
lado, en el encuadre o en la composicidn o en cualquier otro elemento importante de
la imagen (por ejemplo, el juego de luz, perspectiva, combinacion de tonalidades) o
de la toma fotografica; y, por otro lado, en la fase de su ejecucidn; ello en la medida
que la originalidad puede radicar en el procedimiento de revelado de la pelicula,
fotomontajes, retoques, entre otros.”’

De otro lado, en relacién a las compilaciones, a nivel jurisprudencial se ha indicado
que la originalidad se manifiesta en su composicidn. Asi, la seleccidn de las obras
o de los fragmentos de las obras que las componen y la metodologia con la que son
tratadas, implican la creacion de una obra distinta de las que la forman.®

Asi pues, si bien es posible manejar un solo concepto de originalidad, lo cierto es
que se debe esbozar a nivel jurisprudencial los criterios que deben ser tomados en
cuenta al analizar dicho concepto en atencion al tipo de obra. Mas aun si se tiene
en cuenta que en algunos casos el campo de decision del autor serd menor, por lo
que sera necesario que el nivel de exigencia sobre la personalidad del autor sea

50 Véase por ejemplo la Resolucion No. 0148-2008/TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2008.
51 Véase, a modo de ejemplo, la Resolucion No. 059-2012/TPI-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2012.
52 Véase la Resolucidn No. 3436-2013/TPI-INDECOPI de fecha 2 de octubre de 2013.
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menor. En tal sentido, consideramos que se debe delimitar en nuevos precedentes
de observancia obligatoria qué elementos individualizadores se deben tomar en
cuenta en cada obra a efectos de analizar su originalidad, tal y como ha venido
desarrollando acertadamente la Sala en los ultimos ahos.

Ahora bien, en este punto, resulta importante analizar si vale la pena mantener
la teoria de la originalidad subjetiva o, por el contrario, si resultaria mucho mas
beneficioso adoptar la teoria de la originalidad intermedia. La definicion que
actualmente se mantiene sobre la nocidn de originalidad pareciera dar a entender
que la misma exige que la personalidad del autor se encuentre en forma destacada
en la obra. Dicha interpretacion genera ciertas dudas, toda vez que en la mayoria de
los casos la personalidad del autor no se encontrara en forma acentuada puesto que
muchas veces depende de la personalidad misma del autor. Ndotese que el criterio
de la originalidad se cumple cuando el autor expresa su capacidad creativa tomando
elecciones libres y creativas a efectos de plasmar su toque personal.

Evidentemente, si se adoptase la teoria de la originalidad intermedia seria posible
proteger aquellos casos donde la personalidad del autor no destaque, toda vez
que en dicha situacion se evaluaria adicionalmente el criterio de creatividad de la
obra. En tal sentido, en dichos casos su proteccion aln seria posible puesto que se
buscaria proteger ademas el nivel creativo que presentaria dicha obra. De otro lado,
se debe tener en cuenta que el concepto “individualizada” utilizado en el Precedente
lleva en realidad a comparar a la obra con otras obras similares a fin de detectar
esa “individualidad” que permitiria su proteccion legal. Es decir, la individualidad
del autor lleva necesariamente a detectar la “novedad” de la obra en comparacion
con las obras existentes. Asi pues, en la practica, se vendria aplicando un concepto
de originalidad que se aproximaria mucho mas a la teoria intermedia. No obstante
ello, nos inclinamos a considerar que se puede analizar la originalidad desde el
punto de vista de la teoria subjetiva, siguiendo el legado del Precedente y, a nivel
jurisprudencial, matizar dicha apreciacion subjetiva de tal forma que se establezcan
criterios claros y determinantes en atencidon al tipo de obra.

Deotrolado, el Precedente acertadamente precisa que no sera considerado individual
lo que ya forma parte del patrimonio cultural -artistico, cientifico o literario- ni
la forma de expresidn que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera
aplicacion mecanica de lo dispuesto en algunas normas juridicas, asi como tampoco
lo sera la forma de expresion que se reduce a una simple técnica o a instrucciones
simples que sélo requieren de la habilidad manual para su ejecucion. Coincidimos
plenamente con el criterio planteado en el Precedente, en tanto que el mismo busca
evitar que los autores se apropien de lo que ya forma parte del patrimonio cultural
y, por lo tanto, impedir que terceros tengan acceso al mismo. De otro lado, los
ejemplos adicionales que la Sala esbozo en el Precedente claramente reflejan que
la originalidad debe ser entendida desde el punto de vista subjetivo, toda vez que en
los casos antes descritos no seria posible ver reflejada la personalidad del autor.

Finalmente, en el Precedente se indica que no todo lo producido con el esfuerzo
de su creador merece proteccidn por las normas legales sobre derechos de autor.
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Definitivamente esta conclusion guarda relacion con el concepto plasmado sobre
originalidad en el Precedente. Sin embargo, quizas con esta postura se estaria
dejando de lado a aquellas creaciones que realmente han implicado un esfuerzo
considerable para su creador. Por ejemplo, en el caso de las compilaciones, a nivel
jurisprudencial, se ha reconocido que en algunos casos no existe originalidad en
la seleccion o disposicion de sus elementos; sin embargo, debido al volumen de
la informacion almacenada su realizacion puede demandar grandes inversiones.
En estos casos, consideramos que se deberia evaluar la posibilidad de crear una
proteccion sui generis a nivel legislativo, con independencia de la proteccion de
derechos de autor y otras ramas del derecho, de tal forma que se pueda proteger la
inversion sustancial desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, conforme ha
sido plasmado en la legislacién comunitaria europea.®

De otro lado, de acuerdo con el Precedente, alin cuando exista certeza de que una
creacion carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia
no convierte a ésta en obray, por lo tanto, no seria susceptible de proteccion bajo las
normas sobre derechos de autor. Coincidimos con dicho razonamiento en tanto que
el mismo responde al hecho que dicha creacién no estaria dotada de originalidad,
por lo que no podria gozar de proteccion legal bajo las normas sobre derechos de
autor. Sin embargo, ndtese que en estos casos el creador afectado podria recurrir
a otras vias legales a efectos de proteger su creacion, como son las normas sobre
represion de la competencia desleal.

53 En la Directiva No. 96/6/CE sobre la proteccién juridica de las bases de datos en la legislacion
europea se ha determinado que las mismas gozan de una proteccion sui generis, con independencia
de la proteccion por el Derecho de Autor u otros derechos, en aquellos casos en que su obtencidn,
verificacion o presentacion de su contenido representen una inversién sustancial desde el punto de
vista cuantitativo o cualitativo.
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1.3. RESOLUCION N° 387-1998/TPI-INDECOPI
RESOLUCION N° 387-1998/TPI-INDECOPI

(Publicada el 19 de junio de 1998)
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N° 259819
ACCIONANTE : GRANFIDUCIARIA S.A.
EMPLAZADO : AFP HORIZONTE S.A.
Lima, diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de enero de 1995, Granfiduciaria S.A. (Colombia) solicitd la nulidad del
registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE vy logotipo, inscrita a favor de AFP
Horizonte S.A. bajo Certificado N° 1308 en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Senalo lo siguiente:

- Ha venido utilizando en Colombia desde el 29 de agosto de 1991 el nombre
comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir actividades
comerciales relacionadas con servicios de prevision social de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, con la cual la marca registrada resulta confundible grafica
y fonéticamente, al presentar denominaciones similares y al distinguir las
mismas actividades, lo cual puede inducir a confusion al publico consumidor.

- El nombre comercial se protege en virtud del uso, no siendo indispensable su
registro, por lo que su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE se
encuentra protegido por el ordenamiento legal vigente, estandolo también el 19
de enero de 1994, fecha en que se concedid el registro de la marca cuya nulidad
se solicita.

- El nombre comercial AFP HORIZONTE S.A. fue adoptado en el Perd con
posterioridad al uso de sunombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE,
toda vez que una AFP sdlo puede hacer uso de su nombre a partir del momento
en que ha sido autorizada para funcionar como tal, siendo que, en el presente
caso, la autorizacion para la organizacion de la AFP Horizonte S.A. fue solicitada
el 24 de marzo de 1993 y aprobada por la Superintendencia de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones mediante Resolucion N° 060-93-EF/SAFP
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de mayo de 1993, por lo que el uso
posterior de dicho nombre comercial no es valido para generar ningun derecho
en favor de AFP Horizonte S.A.
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- El registro de la marca AFP HORIZONTE vy logotipo esta viciado de nulidad al
haber sido concedido contraviniendo las normas contenidas en la Convencion
de Washington (Articulos 14°y 16°), la Decision 344 (Articulo 83° inciso b), la Ley
General de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Ley N° 26017 (Articulo
160°) y la Resolucion N° 1230-93-INDECOPI/0SD.

Con fecha 9 de marzo de 1995, AFP Horizonte S.A. (Pert) absolvid el traslado de la
accion de nulidad sefalando que Granfiduciaria S.A. no posee registro alguno de
propiedad industrial en el Peru, gozando en forma debilitada de la proteccion por
el uso de su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE frente a los
derechos que tiene su empresa sobre su nombre comercial y marca de servicio AFP
HORIZONTE los mismos que prevalecen de conformidad con lo establecido por los
Articulos 164°,167°y 168° del Decreto Ley N° 26017, reglamentado por la Resolucion
N° 001-93-INDECOPI/OSD, de acuerdo al cual la proteccion del nombre comercial
de Granfiduciaria S.A. se circunscribe al ambito urbano o a la zona geografica
de la clientela efectiva, es decir, a la Republica de Colombia. Agregé que en todo
caso la accion para oponerse al uso de su nombre comercial ya prescribié hace
algunos anos. Finalmente, manifesto ser titular de diversos registros que contienen
la denominacion HORIZONTE en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, los cuales
cumplieron en su oportunidad con los tramites y requisitos exigidos por ley, sin que
Granfiduciaria S.A. formulara observacidon al respecto.

Mediante Resolucion N° 7048-95-INDECOPI/OSD de fecha 19 de junio de 1995,
la Oficina de Signos Distintivos declard infundada la solicitud de nulidad del
Certificado N° 1308 interpuesta por Granfiduciaria S.A. Consideré que si bien se ha
acreditado que la accionante utilizé con anterioridad el nombre comercial FONDO
DE PENSIONES HORIZONTE en la Republica de Colombia para distinguir actividades
econdmicas relacionadas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, de conformidad
con lo dispuesto por el Articulo 164° del Decreto Ley N° 26017, Ley General de
Propiedad Industrial, el nombre comercial se circunscribe a un ambito urbano o
una zona geografica de clientela efectiva, la cual se extenderia a todo el territorio
peruano si existiese difusion masiva y constante a nivel nacional, lo cual no ha sido
demostrado por el accionante por lo que no es posible darle proteccion en el Perdy
de conformidad con el Articulo | de la Convencidn de Washington no es posible dar al
extranjero un mayor derecho y acciéon que a un nacional, no siendo de aplicacién en
este caso el Articulo XIV del mismo cuerpo legal.

Con fecha 11 de julio de 1995, Granfiduciaria S.A. interpuso recurso de apelacion
reiterando los argumentos expuestos en su solicitud de nulidad. Asimismo,
manifestd que la Resolucion impugnada se aparta de lo dispuesto en la Resolucion
N° 1230-93-INDECOPI/OSD, la cual sefala en su Articulo 1°, tomando como base
las disposiciones de los Articulos 1°y 19° de la Convencién de Washington que
los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan
ratificado o se hayan adherido a la Convencidn General Interamericana de Marcas
de Fabrica suscrita en Washington en 1929 y de los paises miembros del Acuerdo
de Cartagena, podran solicitar el registro de sus nombres comerciales en el
Peru o accionar como propietarios de dichos nombres comerciales presentando
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la documentacion que demuestre fehacientemente su uso en ese pais, lo cual
no puede considerarse como un trato discriminatorio que reconozca mayores
derechos a los extranjeros.

Con fecha 19 de setiembre de 1995, AFP Horizonte S.A. absolvid el traslado de la
apelacion manifestando que la resolucién impugnada no le ha negado proteccién al
nombre comercial de Granfiduciaria S.A, sino que la circunscribe a la zona geografica
de su clientela efectiva. Agregoé que resulta curiosa la interpretacion realizada por
la apelante en el sentido que basta acreditar el uso en su pais de origen para que se
extienda la proteccion a cualquier pais miembro de la Convencién de Washington,
en virtud de la cual, cualquier establecimiento podria reclamar proteccién a su
nombre comercial sin necesidad de acreditar su uso y difusion, lo cual crearia
caos e inseguridad juridica. Asimismo sehald que de ser cierta la afirmacion de
Granfiduciaria S.A., ésta tampoco tendria el derecho que reclama toda vez que en la
RepUblica de Venezuela existe con mayor antigiiedad la empresa “Horizonte C.A. de
Seguros” que incluso tiene un registro de marca desde el 20 de mayo de 1980.

Confecha27denoviembre de 1995, GranfiduciariaS.A manifesté que lainterpretacion
efectuada por la Primera Instancia carece de sustento legal y de toda ldgica, ya que
si para gozar de la proteccion que dispensan la Convencién de Washington y la
Resolucién N° 1230-93-INDECOPI/OSD es menester acreditar el uso del nombre
comercial en el Peru, dichas normas carecerian de efecto practico pues no seria
necesario recurrir a las mismas, sino que bastaria ampararse en el Articulo 160° del
Decreto Ley N° 26017 segun el cual el derecho al nombre comercial se adquiere por
el uso en el pais. Asimismo consideré que la Resoluciéon de Primera Instancia atenta
contra el espiritu integracionista de la Decision 344 que permite al titular de una
marca en cualquiera de los paises miembros del Pacto Andino oponerse a terceros
que pretendan registrar la misma marca en otro de los Paises Miembros.

El14denoviembrede 1997, sellevéacaboelinforme oralsolicitado por Granfiduciaria
S.A., con la inasistencia de la parte contraria.

Il. CUESTION DE DISCUSION

Del analisis del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual
determinar lo siguiente:

a) Silaaccidn de nulidad interpuesta por Granfiduciaria S.A. ha prescrito;

b) Side las pruebas presentadas se ha acreditado que el nombre comercial FONDO
DE PENSIONES HORIZONTE ha sido utilizado efectivamente por Granfiduciaria
S.A. para distinguir actividades econdmicas relativas a la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, con anterioridad al registro de la marca de servicio AFP
HORIZONTE y logotipo en el Peru;
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La aplicacion al presente caso de la Convencidon General Interamericana de
Proteccion Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. y el alcance de la
proteccion del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en base a
dicho tratado;

De ser el caso, si existe riesgo de confusidn entre el nombre comercial FONDO
DE PENSIONES HORIZONTE y la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo.

Sielregistrode la marcade servicio se otorgd en contravencion de la normatividad
vigente.

ANALISIS DE LA CUESTION DE LA DISCUSION

. Informe de antecedentes

Sala ha verificado lo siguiente:

AFP Horizonte S.A. es titular en el Perl de las siguientes marcas de servicio
registradas en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:

- AFP HORIZONTE precedida por un logotipo semicircular, segin modelo,
que distingue servicios de caja de prevision, préstamos (finanzas), ahorros,
seguros, administracion de fondos de pensiones de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 1308 vigente hasta el 19
de enero del ano 2004;

- HORIZONTE que distingue servicios de caja de prevision, préstamos (finanzas),
ahorros, seguros, administracion de fondos de pensiones de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 1616 vigente hasta el 17
de marzo del ano 2004;

- AFP NUEVO HORIZONTE (transferida por Ricardo Harten Costa) que distingue
servicios de caja de prevision, préstamos [finanzas), ahorros, seguros y
administracion de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura
Oficial, registrada bajo Certificado N° 10567 vigente hasta el 25 de febrero del
ano 2003;

- TELEHORIZONTE que distingue servicios relacionados con administracion
de fondos de pensiones, cajas de prevision, bancos, seguros, finanzas,
servicios relacionados con cajeros bancarios automaticos de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 997 vigente hasta el 1 de
diciembre del ano 2003.

AFP Horizonte S.A. tiene registrados a su favor en la clase 36 de la Nomenclatura
Oficial diversos lemas comerciales para publicitar su marca de servicio AFP
HORIZONTE y logotipo registrada bajo certificado N° 1308, tales como AFP
HORIZONTE LOS PROFESIONALES, AFP HORIZONTE GARANTIA DE UN
HORIZONTE SEGURO, AFP HORIZONTE GARANTIA DE SERVICIO.
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c] Conforme se constataafojas 60, GranfiduciariaS.A. (antes Fidubolsa S.A.] es titular
en Colombia de la marca denominativa FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para
distinguir los servicios prestados por institutos bancarios o instituciones en
relacidn con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensacion;
los servicios prestados por institutos de crédito tales como asociaciones
cooperativas de crédito, companias financieras individuales, prestamistas, etc.,
los servicios de trust de inversion de las companias de holding; los servicios
de corredores de valores y de bienes; los servicios en relacidon con los asuntos
monetarios, asegurados por agentes fiduciarios; servicios de financiamiento;
servicios fiduciarios; los servicios de prestacion de fondos de pensiones; los
servicios de administracion de inmuebles y los servicios prestados en relacion
con los seguros de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado
N° 153642, vigente hasta el 28 de diciembre del ano 2003.

2. Aplicacion de la ley en el tiempo

A fin de poder determinar cudles son las normas aplicables al presente caso, la Sala
considera conveniente precisar previamente los principios que regulan la aplicacion
de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento juridico.

Nuestra Constitucion establece en su Articulo 103° que ninguna ley tiene fuerza ni
efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no
establece limite entre la aplicacion retroactiva y la aplicacion inmediata.

El Articulo Il del Titulo Preliminar del Cddigo Civil, aplicable supletoriamente, fija
este limite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones
y situaciones juridicas existentes. Asi, el Cddigo Civil recoge la teoria de los hechos
cumplidos, la cual propugna la aplicacion inmediata de las normas, desechando su
aplicacion retroactiva o ultraactiva.

De conformidad con la teoria de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron,
desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se
rigen por ésta y los hechos cumplidos después de su derogacion se rigen por la
nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposicion diferente.

3. Prescripcion de la accion

La prescripcion extintiva es una institucion juridica segun la cual el transcurso de
un determinado lapso extingue la accion que el sujeto tiene para exigir un derecho
ante los tribunales. Consustancial a la prescripcidn extintiva es la despreocupacion
del sujeto para exigir su derecho durante el lapso mencionado.%

La Sala considera que el Articulo 171° del Decreto Ley N° 26017 invocado por AFP
Horizonte S.A. no es aplicable al caso concreto por cuanto dicho articulo establece

54 Rubio Correa, Marcial, Prescripcion y Caducidad. La extincion de acciones y derechos en el Cédigo Civil.
Biblioteca para leer el Cddigo Civil, Vol. VII, Pontificia Universidad Catdlica del Perl, Fondo Editorial,
Lima, 1990, p. 16.
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la prescripcion de la accion para oponerse al uso de un nombre comercial, mientras
que en el presente caso la accidn interpuesta es una de nulidad de registro de
marca.

En tal sentido, la norma aplicable al caso bajo analisis resulta ser el Articulo 121°
del Decreto Ley N° 26017 -norma vigente a la fecha de interposicion de la presente
accion de nulidad- que establecia que la accién para pedir la nulidad de una marca
registrada prescribe a los diez afos contados a partir de la fecha de concesidn del
primer registro. Cabe precisar que si bien dicho articulo se encontraba referido a
marcas, éste resulta aplicable al caso concreto envirtud del Articulo 172° del Decreto
Ley N© 26017, el cual senalaba que todo lo relativo al nombre comercial, en lo que
sea aplicable y no exista disposicion especial, se regira por las reglas establecidas
para las marcas de productos y servicios.

Siguiendo el criterio establecido en el punto 2 sobre aplicacion de la ley en el tiempo,
el supuesto de hecho (que hayan transcurrido diez afios desde la concesion del
registro) deberd cumplirse dentro del periodo de vigencia del Decreto Ley N° 26017
para que éste sea aplicable (es decir, para que la accién prescribal; teniéndose
en cuenta que el Decreto Legislativo N° 823 que ya no contempla la figura de la
prescripcion de la accion de nulidad es aplicable de manera inmediata a partir del
24 de mayo de 1996, fecha en que entré en vigencia.

Por lo anterior, la Sala concluye que a la fecha de interposicion de la presente accion
de nulidad (79 de enero de 1995) no habian transcurrido diez afios contados desde la
fecha de otorgamiento del registro de la marca AFP HORIZONTE y logotipo, inscrita
bajo certificado N° 1308 (19 de enero de 1994), por lo que la accion mencionada no
ha prescrito.

4. Nulidad del registro de una marca. Determinacion de la norma aplicable

La declaracion de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos,
que ni éste ni la solicitud que lo origind, han surtido los efectos previstos por ley.
Es importante para declarar la nulidad de un registro determinar qué norma se
encontraba vigente al momento en que se otorgd, ya que en base a dicha norma
se evaluara si a la fecha de su concesidn se incurrio¢ en las causales de nulidad del
registro previstas por ella. Aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que
entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado validamente
deacuerdoalanormativavigente al momento de su concesion. Lo contrario generaria
una inseguridad juridica y significaria aplicar una norma retroactivamente, lo cual
estad expresamente prohibido por el Articulo 103° de nuestra Constitucion.

Enelpresentecaso,esdeprecisarquealmomentodeotorgarseelregistrode lamarca
de servicio AFP HORIZONTE y logotipo (9 de enero de 1994) se encontraban vigentes
la Convencion Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial de Washington,
la Decision 344 y el Decreto Ley N° 26017. En tal sentido, la determinacion de la
nulidad del registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE vy logotipo debe ser
evaluada en base a dicha normativa.

"
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El Articulo 113° de la Decision 344, concordante con el Articulo 120° del Decreto Ley
N©° 26017, sefala que la autoridad nacional competente podra decretar, de oficio 0 a
peticion de parte interesada la nulidad de una marca, previa audiencia de las partes
interesadas, cuando el registro se haya otorgado en contravencion de cualquiera de
las disposiciones de la Decision -o de la Ley-, o cuando se hubiere otorgado con base
en datos o documentos falsos o inexactos, o cuando se haya obtenido de mala fe.

5. Marco conceptual y adquisicion del derecho sobre el nombre comercial.

La Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena no contiene una definicion
del nombre comercial. El Articulo 128° simplemente establece que el nombre
comercial sera protegido por los Paises Miembros sin obligacion de depésito o de
registro.

El Decreto Ley N° 26017 definia en su Articulo 159° al nombre comercial como el
signo o denominacidn que sirve para distinguir a una persona natural o juridica en el
ejercicio de su actividad empresarial.

En ambas normas (Decision 344 y Decreto Ley N° 26017) el nombre comercial se
encontraba protegido en virtud del uso sin necesidad de registro (pues el sistema
registral era declarativo).

El Articulo 163° del Decreto Ley N° 26017 establecia que el titular de un nombre
comercial podia oponerse al registro o uso de un nombre comercial idéntico o
confundible cuando se trataba de la misma o muy parecida actividad econémica.

Todo esto implicaba necesariamente que la Oficina Competente debia evaluar las
pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pudiese acceder a registro o
para poder hacer valer un derecho en base a él.

Al respecto, el Articulo 162° del Decreto Ley N° 26017 disponia que para registrar
un nombre comercial en el Perl se debia acreditar su uso en el pais, indicando
que constituian prueba de uso entre otras: la licencia de funcionamiento del
establecimiento en la que conste el nombre comercial, la escritura de constitucion
social o su modificatoria en la que conste la denominacién social que se desea
registrar como nombre comercial y, otros documentos oficiales de autorizacion o
registro del establecimiento en los que conste el nombre comercial.

6. Ambito de proteccion del nombre comercial - Extension territorial

El Articulo 164° del Decreto Ley N° 26017 circunscribia la proteccion del nombre
comercial al dmbito urbano o a la zona geografica de la clientela efectiva y la
extendia a todo el pais en caso de existir difusion masiva y constante a nivel nacional

del mismo.

En principio, el Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la proteccién del
nombre comercial por cuanto resultaba y resulta imposible para el comerciante
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conocer cuales con los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio
peruano, salvo que exista una difusidn masiva y constante de los mismos a nivel
nacional que permita extender su proteccion a todo el territorio nacional. En tal
sentido, si la norma hubiese extendido la proteccion del nombre comercial a todo el
territorio sin limitarla al supuesto excepcional de que el nombre comercial tenga una
difusidn masiva y constante a nivel nacional, se hubiese llegado al absurdo de que
la persona que desease realizar una actividad comercial en el pais bajo un nombre
comercial determinado debia recorrer previamente todo el territorio nacional para
asegurarse que en ese ambito no existiere otra persona actuando en el mismo giro
de actividad econdmica con un nombre igual o similar.

7. Uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE

Respecto al uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE,
Granfiduciaria S.A. ha presentado, entre otras, las siguientes pruebas:

- Copia del certificado otorgado por el Secretario de la Cdmara de Comercio de
Medellin, por el que se deja constancia que Granfiduciaria S.A. fue constituida
por escritura publica del 4 de julio de 1978 bajo la denominacion Prever
Limitada, modificando posteriormente su denominacién a las de Fiduciaria
Bolsa de Medellin S.A., Fidubolsa S.A., Granfiduciaria S.A. y Sociedad Fiduciaria
Ganahorrar S.A., pudiendo utilizar la sigla Granfiduciaria S.A. (fojas 17 a 23);

- Copiadel testimonio de la escritura publica de fecha 14 de diciembre de 1992, por
la cual se modifica la denominacion social de Fidubolsa S.A. a la de Granfiduciaria
S.A. (fojas 24y 25);

- Copia del proyecto de reforma estatutaria y del acta de la asamblea general
extraordinaria del 3 de noviembre de 1992 (fojas 26y 27);

- Copia del recibo emitido por la Camara de Comercio de Medellin en la que se
hace mencion al Fondo de Pensiones Horizonte (fojas 30);

- Copia del Testimonio de la Escritura Publica de Constitucion del Fondo de
Pensiones Horizonte de fecha 29 de agosto de 1991 (fojas 31 a 47);

- Copia del certificado emitido por el Secretario de la Camara de Comercio de
Medellin, por el que deja constancia que el 25 de setiembre de 1991 se constituyd
el Fondo de Pensiones de Fidubolsa S.A. denominado FONDO DE PENSIONES
HORIZONTE (fojas 48]);

- Copia de diversas comunicaciones y certificados en los que se hace mencidn al
FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 52 y 56 a 58);

- Copia de folleto de publicidad del FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 59);
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Revisadas las pruebas presentadas, la Sala determina que la copia del folleto de
publicidad, las diversas comunicaciones y la escritura publica de constitucion social
del fondo de pensiones acreditan que el hombre comercial FONDO DE PENSIONES
HORIZONTE ha sido usado por Granfiduciaria S.A en Colombia para distinguir
actividades econdmicas referidas a los fondos de pensiones de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, con anterioridad a la solicitud de registro en el Peru de la
marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo.

8. Principio de territorialidad

La emplazada senala que el derecho sobre su nombre comercial y marca de
servicio AFP HORIZONTE prevalecen sobre el nombre comercial de la accionante,
ya que de conformidad con los Articulos 164°, 167°y 168° del Decreto Ley N°© 26017
la proteccidon de ésta se circunscribe Unicamente al dmbito urbano o a la zona
geografica de clientela efectiva, esto es Colombia.

Al respecto, cabe senalar que la jurisdiccion de un Estado, esto es la facultad de
legislar y aplicar las leyes sin intervencion de otros Estados, es territorial, ya que se
ejerce respecto de personas y cosas -sean nacionales o extranjeras- que se hallan
dentro del territorio.%®

Este principio de territorialidad puede ser adoptado libremente por los Estados como
una norma de derecho internacional privado. Generalmente las leyes nacionales de
propiedad industrial tienen el ambito de aplicacion territorial determinado por una
norma de derecho internacional privado que acoge el principio de territorialidad.
Asi, en el derecho peruano esa norma de conflicto unilateral esta sancionada por el
Articulo 2093° del Cédigo Civil, el mismo que establece lo siguiente:

“La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales,
artisticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales;
y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan
registrado.

La leylocal establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.

En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos
significados substanciales:

- La proteccion conferida a los derechos de propiedad industrial en cada Estado
se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las
condiciones de adquisicion, el contenido y la extincion de los derechos, sin
perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.

55 Rossanigo/Tale, Manual de Derecho Internacional Publico. Editores E.G., Cérdoba, 1985, p. 205.
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- La proteccion otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional
de un determinado Estado estd geograficamente limitada al territorio de ese
Estado: Esos derechos carecen de proteccion extraterritorial, de modo que su
titular no podra ejercerlos fuera del pais de registro ni podra prohibir ni perseguir
actos realizados fuera del territorio protegido.

Contrariamente a lo sostenido por la emplazada, no puede determinarse que la
proteccion del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE se restrinja
a la zona geografica de clientela efectiva segun lo dispuesto por el Decreto Ley N°
26017, ya que la aplicacion de esta norma se encuentra circunscrita territorialmente
al Estado Peruano, no pudiendo ser invocada para obtener proteccidn fuera de la
jurisdiccion peruana. En tal sentido, las condiciones de proteccion del nombre
comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE por su uso en el territorio del Estado
Colombiano, estan dadas por la ley nacional de Colombia, sin perjuicio de los
Tratados de los que sea parte dicho Estado.

9. Cumplimiento de los Tratados firmados por el Peru

Nuestra actual Constitucion Politica -también vigente al tiempo de otorgarse el registro
de la marca de servicio AFP HORIZONTE- establece que los tratados celebrados por el
Perdy en vigor forman parte del derecho nacional.

Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o mas Estados
u Organizaciones de Estados que crean derechos y obligaciones juridicas entre las
partesy constituyen parte integrante de sus respectivos ordenamientos juridicos. En
tal sentido, todo tratado, en tanto no haya sido denunciado y se encuentre por tanto
en vigencia, constituye una fuente que crea derechos y obligaciones que tienen que
ser cumplidos por los firmantes. Asi, con respecto a la Convencidn de Washington,
el Estado Peruano y en este caso concreto, la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOPI, estan obligados a aplicar y respetar las normas contenidas
en dicho tratado.

Sin embargo, cabe precisar que también existe la obligacidon de interpretar toda
norma juridica incluyendo a los tratados, cuyo alcance y sentido no sea claro o haya
sido cuestionado por las partes, a fin de poder aplicarla al caso concreto y darle fiel
cumplimiento.

10. Aplicacion al caso concreto de la Convencion General Interamericana de
Proteccion Marcaria y Comercial

Conforme lo establece expresamente el Articulo 19° de la Convencién de Washington
la proteccidon del nombre comercial se imparte en los Estados Contratantes, de
acuerdo con la legislacion internay las estipulaciones de la Convencion.

10.1.Con respecto a la legislacion interna, la normativa aplicable al presente
caso, conforme se ha determinado anteriormente, resulta ser la Decision
344, norma derivada de un tratado de integracion que forma parte de nuestro
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derecho nacional, y el Decreto Ley N° 26017, por ser las normas vigentes al
momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se solicita.

Como ya se ha senalado, de conformidad con el Articulo 128° de la Decision 344 el
nombre comercial sera protegido por los Paises Miembros sin obligacion de depdsito
o registro.

El Articulo 164° del Decreto Ley N° 26017 disponia que la proteccion del nombre
comercial se circunscribia al ambito urbano o zona geografica de clientela efectiva
y se extendia a todo el pais si existia difusion masiva y constante a nivel nacional
del mismo; entendiéndose que la extension de dicha proteccion estaba referida al
territorio peruano.

De esta manera, el alcance de la proteccidn en el Perl y por tanto del derecho de
exclusion de un nombre comercial no registrado frente a terceros estaba limitado
por el ambito territorial de su uso. Es asi que el nacional que usaba su nombre
comercial para distinguir actividades econdmicas dentro de un dmbito geografico
determinado de nuestro territorio, gozaba de proteccién tan sé6lo en dicha zona
(los sustentos que fundamentan la restriccion geografica de la proteccién del nombre
comercial han sido desarrollados en el punto é).

10.2. En relacidn a las estipulaciones de la Convencion de Washington conviene
precisar que:

a) Las disposiciones contenidas en la Convencion y en nuestra normativa interna
deben aplicarse en concordancia con el Articulo 1° de la Convencion, el mismo
que establece que los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales
de los otros Estados Contratantesy a los extranjeros domiciliados que posean un
establecimiento fabril o comercial o una explotacidn agricola en cualquiera de los
Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convencion, los
mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceder a sus nacionales
o domiciliados con relacion a marcas de fabrica, comercio o agricultura, a la
proteccidon del nombre comercial, a la represion de la competencia desleal y de
las falsas indicaciones de origen o de procedencia geograficos.

Este articulo consagra el principio de “trato nacional” o de la “asimilacién con los
nacionales”, en virtud del cual cada Estado tiene que aplicar a los nacionales o
domiciliados de otros Estados su legislacion nacional sin discriminacion alguna,
otorgandoles un trato no menos favorable que el que da a sus propios nacionales
o domiciliados. En tal sentido, se prohibe la discriminacion por la nacionalidad
y se permite que todos compitan en las mismas condiciones bajo cualquier
normativa.

En este orden de ideas, los Estados parte de la Convencidon de Washington se
obligan a brindar igualdad de trato a nacionales, extranjeros y domiciliados
que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotacion agricola
en los Paises Contratantes en materia de propiedad industrial y represion
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de la competencia desleal, de modo tal que no se concede a los nacionales o
domiciliados en uno de los Estados Contratantes una proteccion menor a aquélla
otorgada a los nacionales o domiciliados en los otros Estados de la Convenciény
viceversa. La Sala considera que éste es un principio rector a la luz del cual debe
determinarse el sentido y alcance de las demas normas de la Convencion, de
conformidad con una interpretacion sistematica de la misma.

Enaplicacidon del principio antes mencionado, si nuestro derecho nacionalinterno
restringiese la proteccion legal del nombre comercial a la zona geografica en
que éste es usado de manera efectiva, no considerando admisible que su titular
tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional -salvo que se
acredite que existe difusion masiva y constante a nivel nacional o que éste se
encuentre registrado- la proteccion que se da a los nombres comerciales de
los nacionales o domiciliados en otros Estados miembros en nuestro pais debe
hacerse teniendo en cuenta las condiciones de proteccion que los nacionales
tienen en nuestro pais.

Ahora bien, tomando como punto de partida los requerimientos establecidos en
nuestra legislacion nacional dentro del espiritu de la Convencidn -que no obliga
ni compromete al pais a dar a los extranjeros mas que a los nacionales, sino que
tiene como objetivo permitir a las personas nacionales o domiciliadas en uno
de los Estados Contratantes que desarrollen una actividad econémica mas alla
de las fronteras de su pais negociar normalmente en mercados extranjeros con
la seguridad de que sus nombres comerciales no sean usurpados ni imitados,
ni sean objeto de actos de competencia desleal-, cada Estado puede flexibilizar
estas exigencias en base a la existencia de determinadas condiciones que
permitan establecer objetivamente la existencia de una actividad econdmica en
ese Estado por parte de quien reclama el reconocimiento de un derecho.

De no darse estas condiciones, la Sala considera que exigir la proteccion de un
nombre comercial en todos los demas Estados Contratantes por el solo hecho
de que sea usado en uno de los Estados Contratantes supondria el absurdo y
practicamente imposible requerimiento a nuestros nacionales o domiciliados
en el pais que deseen ejercer una actividad econdmica en el Pertd con un nombre
comercial determinado, de tener que recorrer previamente todos los Paises
Contratantes de la Convencidn, incluyendo cada una de sus circunscripciones
y poblados, a fin de verificar que en ellos no se usa para el mismo tipo de
actividad econdémica ningun nombre comercial idéntico o similar al que
pretende emplear, ya que de lo contrario estaria permanentemente sujeto a
la posibilidad de que su nombre comercial sea anulado, con la consiguiente
inseguridad empresarial.

Como se puede apreciar, esto nos llevaria a una inseguridad juridica y afectaria
negativamente el trafico econdmico en nuestro mercado, credndose desorden
en las practicas comerciales actuales y poniéndose en peligro el comercio y la
economia de los Estados parte de la Convencion de Washington.
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Es asi que la necesidad de acreditar un uso efectivo del nombre comercial en
el pais en que se reclama proteccion se sustenta en la necesidad de basar la
existenciay el derecho de proteccion del nombre en algin hecho concreto, sin lo
cual no existiria ninguna seguridad juridica para los competidores locales. Ahora
bien, conforme se ha expresado, a criterio de la Sala no parece razonable exigir que
la empresa titular del nombre establezca operaciones o actividades industriales
o comerciales directas en cada jurisdiccion en la cual desea la proteccion. Una
posicidn aceptada generalmente al respecto estriba en el reconocimiento de un
nombre comercial tan pronto la empresa titular tenga algun tipo de actividad o
negocio en el mercado del pais concernido®.

b] ElArticulo 17° de la Convencidn faculta a las personas domiciliadas o establecidas
en cualquiera de los Estados Contratantes, a oponerse dentro de los términos
y por los procedimientos legales del pais de que se trate a la adopcidn, uso,
registro o depdsito de una marca susceptible de producir confusion o error en el
consumidor con su nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado.

c] Deigual manera, el Articulo 18° de la Convencidn establece en su primer parrafo
que la proteccion del nombre comercial en cualquiera de los Estados Contratantes
se rige por las disposiciones y preceptos legales del Estado Contratante en el
que se solicita la proteccion.

Asi, para prohibir el uso o cancelar el registro de un nombre comercial o marca
idéntico o semejante a un nombre comercial anteriormente usado, es necesario
demostrar que éste se empled y continla empledandose en cualquiera de los
Estados Contratantes o en el Estado en que se solicita la cancelacion® para la
fabricacion o comercializacion de los mismos productos o mercancias.

Dado que la Convencion de Washington obliga Unicamente a los Estados
Contratantes de la misma, el Estado en que se solicita la cancelacion debe ser
necesariamente un Estado Contratante, por lo que no hubiera sido necesario
una mencion expresa a dicho Estado especifico. En tal sentido, con la redaccidn
actual del Articulo 18° inciso b), la Sala advierte que el sentido de la disyuntiva en
la disposicidon que antecede esta orientado a dejar al criterio del Estado en que se
solicita la cancelacidn, la decision sobre cual de los dos criterios adoptara para
reconocer la validez del derecho invocado por el accionante.

10.3. Por las razones antes expuestas y a fin de garantizar un trato igualitario a
nacionalesydomiciliados en nuestro paisyenlosdemas Estados Contratantes
y de acuerdo con nuestras normas nacionales y las de la Convencion, la

56 Cfr. Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la proteccidn de las marcas notarialmente
conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 24, referido a la proteccion de los
nombres comerciales extranjeros en el marco del Convenio de Paris, cuya norma tiene -en opinion de
la Sala- similar propdsito que la Convencion de Washington (ver 11.4).

57 Segun la Rectificacion del texto en espanol de la Convencidn efectuada por la Secretaria General de
la OEA remitida a los Estados Miembros de la misma mediante Acta suscrita en Washington el 10 de
noviembre de 1997.
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Sala concluye que si bien se desprende de las pruebas presentadas que
Granfiduciaria S.A ha acreditado usar en Colombia el nombre comercial
FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir actividades economicas
relacionadas con los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial,
no puede extenderse la proteccion de dicho nombre comercial al territorio
peruano por cuanto no se ha acreditado el uso del mismo en nuestro pais, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 160° del Decreto Ley N° 26017.
Tampoco se ha acreditado que con dicho nombre comercial se haya ejercido
o ejerza algun tipo de actividad econdmica en nuestro pais.

En virtud a lo expuesto, la Sala determina que no procede efectuar el examen de
confundibilidad entre los signos en controversia.

11. Sentido del Articulo 14° de la Convencion de Washington
11.1. Del contenido de la norma

El Articulo 14° de la Convencion de Washington sefiala que el nombre comercial de
las personas naturales o juridicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los
Estados Contratantes serd potegido en todos los demas sin necesidad de registro o
depdsito, forme o no parte de una marca.

11.2. Del objeto de la norma

Con relacion a los argumentos expuestos por Granfiduciaria S.A. en su escrito de fecha
27 de noviembre de 1995, la Sala estima pertinente precisar que el requerir que el
nombre comercial sea usado en el Peru para que goce de proteccién en nuestro pais -ya
sea en todo o en parte de nuestro territorio- no implica que la Convencién de Washington
carezca de efecto practico, toda vez que el sentido del Articulo 14° de la Convencion de
Washington consiste en establecer que el nombre comercial que una persona [natural
o juridica domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes) emplea
para identificar una actividad econdémica que desarrolla en otro Estado Contratante,
sera protegido en ese otro Estado sin necesidad de registro o depdsito.

Ental sentido, la finalidad del Articulo 14° de la Convencidn de Washington es impedir
que un Estado Contratante -donde el derecho al nombre comercial se adquiere con
el registro- exija a los nacionales o domiciliados de otro Estado Contratante pero que
ejercen actividades econdmicas en aquel, que registren sus nombres comerciales
para gozar de proteccion legal. Consecuentemente, los Estados firmantes de la
Convencion de Washington deben adecuar sus ordenamientos juridicos internos
a fin de hacer efectivo lo dispuesto en este articulo, de modo tal que el nombre
comercial de una persona establecida o domiciliada de un Estado Contratante sea
protegido en virtud a su uso en otro Estado Contratante.

Ello significa que el derecho exclusivo sobre estos nombres comerciales usados y

las acciones legales para hacer cesar o impedir su uso por terceros no estan sujetos
al registro previo, sino que gozan de proteccidn por su solo uso -como efectivamente
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ocurre en nuestra normativa nacional (Decision 344, Decreto Ley N° 26017 y
posteriormente Decreto Legislativo N° 823] en que el sistema registral del nombre
comercial es tan sélo declarativo-, en cuyo caso se restringira al &mbito territorial
del mismo en aplicacion de nuestra normativa interna.

No obstante, cabe precisar que la proteccion que otorga la Convencién de Washington
a los nombres comerciales por su simple uso, no impide que los Estados Miembros
puedan conceder -si su legislacion interna asi lo establece- proteccién a los nombres
comerciales en virtud a su registro, es decir, sin que sea necesario acreditar su uso
previo para poder gozar de proteccion. Lo Unico que quiso asegurar la Convencion
de Washington es que los nombres comerciales usados gocen de proteccidn sin
necesidad de su registro.

11.3. De las circunstancias historicas que rodearon la celebracion de la Convencion
de Washington

Cuando la Convencién de Washington fue negociada y firmada (1929) la mayoria de
los Estados que actualmente son parte del mismo no tenian normas nacionales que
regulasen no sélo el nombre comercial sino el derecho de la propiedad industrial
en general, o en todo caso sus normas eran muy incipientes. En tal sentido, la
Convencidon de Washington surge como una respuesta a este vacio, teniendo
-conforme se ha adelantado- propiamente como objetivo regular juridicamente
algunas areas de la propiedad industrial y asegurar un minimo de proteccion a los
nacionales y domiciliados -que posean un establecimiento fabril o comercial o una
explotacion agricola- en los Estados Contratantes.

Asi, la determinacion anterior de la Sala (de que una interpretacion del Articulo
14° de la Convencién de Washington en el sentido que basta con que un nombre
comercial sea usado tan solo en uno de los Estados Contratantes para que pueda
gozar de proteccion en todos los demas Estados resulta inaceptable por cuanto
conduciria a una inseguridad y caos juridico y comercial), se confirma si se toma en
consideracion que al tiempo de celebrarse dicha Convencidn, las comunicaciones se
encontraban mucho menos avanzadas que hoy en dia, sin que existieran medios de
comunicacion; tales como el Internet, las comunicaciones via satélite o la television
por cable; que pudieran facilitar la globalizacion de los mercados o simplificar el
comercio internacional, por lo que resultaba mucho mas dificil ain que una persona
tuviese conocimiento de los nombres comerciales que se estaban usando con
anterioridad en otros Estados Contratantes. Por tanto, pensar que el objetivo del
Articulo 14° de la Convencidon de Washington era que nombres comerciales usados
con anterioridad en otros Estados o parte de éstos tuvieran un mejor derecho
que el nombre comercial usado con posterioridad en otro territorio de un Estado
Contratante resulta poco razonable.

11.4. Del contexto internacional dentro del cual se suscribio la Convencion

A criterio de la Sala, la Convencién de Washington -conforme a la tendencia
internacional de aquella época- optd por proteger al nombre comercial en similares
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términos que el Articulo 8° del Convenio de la Unién de Paris (CUP), esto es, asegurar
la proteccion del nombre comercial por su solo uso sin necesidad de registro. El
Articulo 8° CUP establece que “el nombre comercial serd protegido en todos los paises
de la Unidn sin obligacién de depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de
fabrica o de comercio”.

En tal sentido, cabe citar a Bodenhausen quien interpretando dicho articulo senala
que “la proteccién dada a un nombre comercial extranjero, en vista del principio de trato
nacional encarnado en el Articulo 2° del Convenio, tiene que ser igual a la proteccidn
que se conceda a los nombres comerciales nacionales. Sin embargo, si un pais concede
una proteccidn diferente a los nombres comerciales que estan registrados en el pais y
otra a los demas nombres comerciales nacionales no registrados, no estara obligado
a conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados en el pais de que se
trate mds proteccion que a los nombres comerciales nacionales no registrados. Si, en un
determinado pais, la probabilidad de confusidn por parte del publico es el criterio para la
proteccion de un nombre comercial contra otros nombres comerciales o marcas, dicho
pais podra exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser
utilizado o sea conocido hasta cierto punto en el pais, porque de lo contrario la probabilidad
de confusién no existiria”.%®

11.5. De la interpretacion efectuada por Granfiduciaria S.A.

Granfiduciaria S.A. considera que requerir que el nombre comercial sea usado en el
Perl para gozarde proteccion en nuestro pais atenta contra el espiritu integracionista
de la Decision 344, ya que ella permite que el titular de una marca en cualquiera de
los partes del Pacto Andino se oponga a terceros que pretendan registrar una marca
idéntica o semejante en otro pais miembro.

Cabe senalar que si bien la Convencidn de Washington y la Decision 344 son normas
que regulan los derechos y obligaciones de Estados en relacidn a aspectos de la
propiedad industrial, ambas tienen una naturaleza distinta. En efecto, la primera
es un tratado multilateral que nace por la necesidad de establecer reglas de
conducta utiles en relacién Unicamente a determinados aspectos de la propiedad
industrial, en tanto que la Decisidn 344 constituye una norma supranacional dictada
en un contexto de integracion entre paises andinos, quienes -mediante un tratado de
integracion- crearon y delegaron competencia a una organizacion supranacional que
regula a través de una legislacion comun para todos los paises miembros aspectos
relativos a la coordinacion de los planes de desarrollo y la armonizacién de las
politicas econédmicas de dicbos Estados, entre los que se encuentran comprendidos
diversos aspectos de la propiedad industrial.

La Sala considera que la interpretacion que se le ha dado al Articulo 14° de la
Convencidon de Washington no atenta contra el espiritu integracionista de la
Decision 344, ya que la norma que la accionante invoca esta referida exclusivamente

58 Bodenhausen, Guia para la aplicacion del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
Ginebra, 1969, p. 147.
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a marcas y si bien las normas sobre marcas son aplicables supletoriamente a los
nombres comerciales, ello sdlo procede en tanto sea pertinente, lo cual no se da en
el presente caso. La aplicacion analdgica de dicha norma no sélo atentaria contra
uno de los principios rectores de la propia Convencion de Washington, sino también
contra la proteccidn juridica que le otorga la propia Decisiéon 344 a los nombres
comerciales, la que sélo obliga a la proteccidon de los nombres comerciales usados
sin necesidad de registro, dejando a los Paises Miembros la libertad de regulacion
de otros aspectos de los nombres comerciales y, como ya se ha establecido a lo largo
de esta Resolucion, nuestra norma nacional de aquél momento (Decreto Ley N°
26017) protegia al nombre comercial por su adopcidn y uso en el comercio nacional.

Ademas, aunque no es materia del presente caso determinar los alcances de la
norma alegada por Granfiduciaria S.A., esta Sala conviene en senalar que el derecho
sobre la marca se adquiere con el registro. En consecuencia, en estos casos, por la
publicidad que el registro trae consigo es mas razonable una norma como la del
Articulo 93° segundo parrafo de la Decision 344.

11.6. Consideracion final

De lo expuesto en los parrafos precedentes se concluye que el Articulo 14° de la
Convencidn, no puede ser entendido -como lo interpreta y expreso en el Informe
Oral la accionante- como una norma que consagra que un nombre comercial usado
en uno de los Estados Contratantes debera ser protegido en todos los demas si el
titular de un nombre comercial en un Estado asi lo solicita; es decir que basta usarlo
en uno de los Estados parte o en una determinada area geografica de uno de los
Estados parte, para impedir el uso o registro posterior por parte de un tercero en otro
de los Estados parte de un signo idéntico o similar susceptible de causar confusion
al publico consumidor, aun cuando no sea usado ni conocido en estos Ultimos.

En todo caso, corresponde al Estado en que se demanda la proteccidn, establecer
-tomando en cuenta las disposiciones contenidas en su legislacion nacional y dentro
del espiritu de la Convencidn- las condiciones para el reconocimiento del derecho de
un nombre comercial en el Peru.

12. Alcances del Articulo 16° de la Convencion de Washington

Debe tenerse en cuenta que no es posible realizar una interpretacion literal de una
norma si ella lleva a un absurdo juridico. Por el contrario, en estos casos es necesario
realizar una interpretacion sistematica de ella®. De acuerdo a este procedimiento
de interpretacion, debe esclarecerse qué quiere decir la norma, atribuyéndole los
principios o conceptos que quedan claros en otras normasy que no estan claramente
expresados en ella. Este sistema opera tomando un articulo bajo interpretaciony se
lo compara con otro que aclara su significado.

59 Rubio, El Sistema Juridico, Lima, 1993, pp. 261y s.
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En virtud de lo expuesto, la Sala considera que el Articulo 16° de la Convencidn de
Washington debe ser interpretado dentro del contexto de las demas disposiciones
de la Convencion relativas a la proteccidon del nombre comercial que han sido
analizadas en el punto 10.2 de esta Resolucion. En consecuencia y por las
consideraciones anteriores, debe entenderse que corresponde al Estado en que
se demanda la proteccidn establecer las condiciones para el reconocimiento del
derecho invocado, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del pais
respectivo.

13. Procedencia de la accion de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que el Certificado
N° 1308 correspondiente a la marca de servicio AFP HORIZONTE vy logotipo, fue
otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al
momento de su concesion, no estando incurso en ninguna de las causales de
nulidad previstas por la Decision 344 y el Decreto Ley N° 26017, puesto que el
nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE no gozaba de proteccion
en nuestro territorio nacional al tiempo de concederse el registro en favor de AFP
Horizonte S.A., razon por la cual no procede acceder a lo solicitado.

14. Resolucion N° 1230-93-INDECOPI/0SD

La Resoluciéon N° 1230-93-INDECOPI/OSD dictada por la Oficina de Signos
Distintivos con fecha 1 de julio de 1993 dispone que los nacionales y extranjeros
domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido
a la Convencion Interamericana de Marcas de Fabrica suscrita en Washington
en 1929 y de los Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena podran solicitar el
registro de sus nombres comerciales en el Perl o accionar como propietarios de
dichos nombres comerciales, presentando la documentacion oficial -debidamente
legalizada y traducida- que demuestra fehacientemente su uso en ese pais,
constituyendo pruebas de uso, entre otras, las senaladas en el Articulo 162° del
Decreto Ley N° 26017.

La resolucion antes mencionada fue dictada, conforme se indica en su
Considerando, en uso de las facultades conferidas en los Articulos 31° inciso al y
33° del Decreto Ley N° 25868 concordantes con el Articulo 186° del Decreto Ley
N©° 26017.

No obstante, de la normativa vigente al tiempo de la emision de la Resolucion N°
1230-93-INDECOPI/OSD, se constata que la Oficina de Signos Distintivos no contaba
con atribuciones o facultades legislativas. En tal sentido, dicha resolucién no
constituye una norma legal (es decir, una norma de caracter general y aplicacion
obligatoria), por lo que no forma parte del sistema legislativo nacional en tanto
fuente del derecho.

La Sala conviene en precisar que las resoluciones administrativas firmes no sélo
son normas juridicas obligatorias para las partes sometidas a la administracion

"
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publica -fuente del Derecho para las partes- sino que adicionalmente pueden ser
precedente de observancia obligatoria para casos futuros en el sentido que, frente a
circunstancias similares a las ya resueltas, la resolucion posterior debe ajustarse a
los términos de lo resuelto anteriormente.®

Alrespecto, el Articulo 43 del Decreto Legislativo N° 807 -norma que entrd en vigencia
el 19 de abril de 1996- senala que las resoluciones de las Oficinas que al resolver
casos particulares interpreten de modo expreso y con caracter general el sentido
de la legislacidn constituiran precedente de observancia obligatoria, mientras dicha
interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente motivada de la propia
Oficina o del Tribunal.

Ademas, las resoluciones emitidas al amparo de dicho articulo que interpreten de
modo expreso y con caracter general el sentido de la legislacion, no son vinculantes
para el superior Jerarqwco constituyendo precedente de observancia obligatoria
Unicamente para el 6rgano que lo emitié. Conforme lo sefala Marcial Rubio Correa
“sélo se acepta como precedente una resolucion para el drgano que la dicta y para los
que dependen jerarquicamente de él”.*!

De otro lado, de acuerdo a la practica peruana en materia de propiedad intelectual,
solo constituye jurisprudencia aplicable aquella que establezca de manera expresa
que es de caracter obligatorio.

Entalsentido,enelpresente casoseapreciaque laResolucionN°1230-93-INDECOPI/
0SD no constituye un precedente de caracter obligatorio toda vez que no sélo no
lo establecia expresamente, sino que el drgano que la emitié no tenia facultades
para crear precedentes vinculatorios para la Sala de Propiedad Intelectual, ademas
de ser contraria a lo dispuesto en el Articulo 164° del Decreto Ley N° 26017 y en
el Articulo 1° de la Convencidn, de Washington, normas de caracter general, con
mayor jerarquia y vigentes al tiempo de dictarse la resolucién en mencidn.

Es por ello que la Resolucion N° 1230-93-INDECOPI/OSD constituye tan sélo un
criterio establecido por la Oficina de Signos Distintivos para un caso en concreto,
con efectos tan sélo para dicha Oficina; debiendo precisarse que la misma no crea
jurisprudencia.

15. Publicacion de la resolucion

El Articulo 43° del Decreto Legislativo N° 807 sefiala que las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por

60 Rubio Correa, Marcial, El Sistema Juridico. Introduccién al Derecho. Coleccién de textos juridicos de la
Pontificia Universidad Catélica del Peru. Fondo Editorial, Lima, 1991, pp. 201y 202.
61 Ibid., p., 203.
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resolucion debidamente motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria en relacién al alcance del Articulo 14° de la Convencidn de Washington,
razon por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicacion
en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolucién N° 7048-95-INDECOPI/OSD de fecha 19 de
junio de 1995 vy, en consecuencia, declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad
interpuesta por Granfiduciaria S.A. contra el registro de la marca de servicio AFP
HORIZONTE y logotipo registrada bajo Certificado N° 1308 en favor de AFP Horizonte
S.A. para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- Establecer que la presente Resolucion constituye precedente de
observancia obligatoria en cuanto al alcance del Articulo 14° de la Convencion de
Washington, enelsentidoque elnombre comercialempleadoporunapersona-natural
o0 juridica- domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes
para identificar una actividad econémica en otro de los Estados Contratantes, goza de
proteccidn en este otro Estado sin necesidad de registro o depodsito. Los requisitos
para establecer cuando un nombre comercial identifica la actividad econdmica de
una persona natural o juridica seran determinados por el Estado en que se solicite
la proteccidn.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacién de la presente
Resolucion en el Diario Oficial “El Peruano”.

Con la intervencion de los vocales: Ana Maria Pacon Lung, Victor Revilla Calvo, Isaias
Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Davila.

ANA MARIA PACON LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

97

@ i de s lij Indecopi



98

PERU | Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

COMENTARIOALA RESOLUCI("),N No. 387-1998/TPI-INDECOPI DE FECHA 17
DE ABRIL DE 1998, EN RELACION AL CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL*?

El presente comentario tiene por finalidad revisar y analizar los alcances del
precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolucién No. 387-1998/
TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 1998, emitida por la Sala de Propiedad
Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)®, en relacién al
concepto de nombre comercial y su protecciéon en nuestro ordenamiento juridico.
Se debe advertir que el Precedente fue emitido cuando aln se encontraba vigente
la Decisidn 344; sin embargo, dicho dispositivo legal fue sustituido posteriormente
por la actual Decision 486%. Por ello, no incidiremos en los alcances legales
de la Decision 344 sobre el nombre comercial, sino que, por el contrario, nos
enfocaremos en analizar los conceptos revisados en el Precedente en torno al
nombre comercial.

I. CONCEPTOY NATURALEZA DEL NOMBRE COMERCIAL

La Decisidon 344 no tenia una definicidn legal sobre la nocién del nombre comercial. Es
mas, la referida normativa andina simplemente precisaba que el nombre comercial
se encontraba protegido en atencion a su uso en el mercado, sin necesidad que
tenga que ser registrado ante la autoridad nacional competente.

En cambio, el Articulo 190° de la Decision 486 define al nombre comercial como
cualquier signo que identifique a una actividad econdmica, a una empresa, 0 a un
establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros,
la denominacion social, razon social u otra designacion inscrita en un registro de
personas o sociedades mercantiles.

Al respecto, Montiano Monteagudo senala que:

“El propio concepto de nombre comercial ya pone indudablemente de manifiesto que
nos hallamos ante un signo distintivo genuino, por mds que no pueda negarse su
proximidad con la firma, entendida ésta como el instrumento que permite individualizar
a un sujeto (persona fisica o juridical como sujeto de derechos y obligaciones nacidos de
las relaciones juridicas y que, en ultima instancia, no supone mas que el reconocimiento
del derecho al nombre”.%

62 El autor agradece la colaboracién de Rosalina Susano para la elaboracién de este comentario.

63 Que resolvid la solicitud de nulidad planteada por la empresa Granfiduciaria S.A. contra el registro de
la marca AFP HORIZONTE y logotipo, de titularidad de la empresa AFP Horizonte S.A.

64 La Decisién 344 de la Comunidad Andina fue sustituida por la Decisién 486, actualmente en vigor
desde el 1 de diciembre de 2000, a tenor de lo dispuesto por su Articulo 274°.

65 Monteagudo, Montiano (2001), “La Tutela del Nombre Comercial No Inscrito”, en Actas de Derecho
Industrial y Derechos de Autor (ADI), Tomo XXII, p. 183.
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Asi, el nombre comercial es un signo que sirve para identificar a una persona
natural o juridica en el ejercicio y desarrollo de su actividad econémica frente a otros
competidores dedicados a actividades idénticas o similares. Por su parte, Botana
Agra precisa que “[e]n el trafico econdmico el empresario, individual o social, suele
desarrollar su propia actividad empresarial bajo un nombre comercial determinado. A
través delnombre comercialelempresario individualiza la actividad industrial o comercial
que constituye el objeto de su empresa. De tal suerte, al actuar cada empresario bajo un
nombre comercial es posible diferenciar la actividad de un empresario de la actividad de
los empresarios competidores”.®

Por otro lado, en el Perd, el registro del nombre comercial es declarativo, no siendo
necesario de su registro previo a efectos de ser susceptible de proteccidn bajo las
normas sobre propiedad industrial. En tal sentido, el derecho sobre un nombre
comercial en nuestro ordenamiento juridico estd Unicamente supeditado al uso
real y efectivo del mismo. Asi, el Articulo 191° de la Decision 486 precisa que el
derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio. En esta misma linea, el Articulo 83° del Decreto Legislativo No. 1075
resalta el caracter declarativo del registro de los nombres comerciales, toda vez
que se precisa que es posible solicitar el registro de los mismos en la medida en
que se estén utilizando en el mercado para distinguir una determinada actividad
economica.

No obstante ello, el titular de un nombre comercial puede solicitar su registro ante
la oficina nacional competente. Dicho registro le permitird obtener una prueba
fehaciente sobre la fecha del primer uso del nombre comercial en la actividad
econdmica para la cual se solicita, toda vez que dicha informacion debe ser precisada
en la solicitud de registro.

Notese también que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se extingue
cuando cesa el uso del mismo, cesan las actividades comerciales de su titular o con
el cierre del establecimiento comercial.

Il. ALCANCES DE LA RESOLUCION No. 387-1998/TPI-INDECOPI

En el Precedente se analizd la solicitud de nulidad de registro de la marca de servicio
AFP HORIZONTE y logotipo en la clase 36 de la Clasificacion Internacional, registrada
a favor de la empresa AFP Horizonte S.A., por parte de la empresa Granfiduciaria
S.A. En el procedimiento, Granfiduciaria S.A. argumenté que venia utilizando el
nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en Colombia para distinguir
actividades comerciales relacionadas con servicios de prevision social incluidos en
la clase 36 de la Clasificacion Internacional, con anterioridad al registro de la marca
de AFP Horizonte S.A.

66 Botana Agra, Manuel (1977), “La proteccion del nombre comercial usado pero no registrado frente a la
marca confundible posteriormente registrada”. En Actas de Derecho Industrial, Tomo Ill, p. 309.
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En tal sentido, a su criterio, existia riesgo de confusiéon entre la marca AFP
HORIZONTE y logotipoy sunombre comercial, por lo que a su parecer el registro de la
marca en cuestion estaba viciado de nulidad al haber sido concedido contraviniendo
lo dispuesto en las normas legales previstas en la Decision 344, el Decreto Ley No.
26017 y la Convencién de Washington. Es, en este contexto, que la Sala concluyé
que no era posible invocar el uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES
HORIZONTE en Colombia a fin de extender su proteccion al territorio peruano,
por cuanto no se habia acreditado el uso del mismo en el Perd, conforme a lo
dispuesto en las normas sobre propiedad industrial vigentes en dicho momento. Al
respecto, consideramos acertada la interpretacion arribada por la Sala, por lo que, a
continuacion, comentaremos brevemente algunos de los criterios desarrollados por
la Sala de Propiedad Intelectual al momento de dictar el Precedente.

A. SOBRE LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR EL USO DEL NOMBRE
COMERCIAL

En el caso analizado, la Sala concluyd que el uso del nombre comercial FONDO DE
PENSIONES HORIZONTE por parte de Granfiduciaria S.A. habia quedado acreditado
a través de la publicidad, las comunicaciones y la escritura publica de constitucion
social de la empresa accionante.

Alrespecto, séloamodomeramente referencial, se debetenerencuentaqueactualmente
el Articulo 195° de la Decision 486 dispone que los paises miembros pueden exigir la
prueba de uso de un nombre comercial de acuerdo a su legislacion interna.

Es en este contexto que la Sala viene estableciendo actualmente en reiterada
jurisprudencia que los medios probatorios para acreditar el uso de un nombre
comercial deben demostrar la identificacidn efectiva del mismo con las actividades
econdmicas para las cuales se pretende el registro. En tal sentido, la proteccion de un
nombre comercial esta supeditada a su uso real y efectivo con relacion a la actividad
econodmica, establecimiento mercantil o empresa que distingue, puesto que es el uso
lo que permitirad que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.®’

Ademas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 86° del Decreto Legislativo
1075, conviene tener presente también de manera meramente referencial, que
cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado
o0 registrado, se deberd demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Peru
por parte del publico consumidor para actividades econémicas iguales o similares a
aquellas que se distinguen con el signo que origina el inicio de la accidn legal.

Pues bien, en el caso de la controversia bajo comentario, la Sala tenia que determinar
si era posible acreditar validamente el uso de un nombre comercial en base a la

67 A modo de ejemplo, véase la Resolucion No. 4439-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de
2013, recaida en el expediente No. 458730-2011, sobre solicitud de registro de la marca de servicio
ASOCIACION WINDSOR LIBERTE TOUT ENTIRE vy logotipo para la clase 35 de la Clasificacion
Internacional, con oposicién del titular del nombre comercial ASOCIACION WINDSOR.
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escritura publica de constitucion de una empresa o la inscripcion de la misma ante
el Registro Publico de Personas Juridicas.

Al respecto, se debe tener en cuenta que la denominacién o razén social de una
empresa es el nombre con el que se identifica a la misma en el plano juridico negocial.
En cambio, el nombre comercial es un signo distintivo que identifica y distingue al
empresario, asi como sus actividades, de las de otras empresas en el mercado®®.

En relacidn a las diferencias entre un nombre comercial y la denominacion o razon
social, Montiano Monteagudo ha precisado que:

“No ofrece dudas que el nombre comercial cumple una funcién diversa a la prevista
para el nombre del empresario. En efecto, mientras que, segun corresponda, el nombre
civil o la razén o denominacidn social del empresario permite identificar a éste como
sujeto de derechos y obligaciones en el trafico juridico, el nombre comercial permite
identificar al empresario en el ejercicio y desarrollo de su actividad econdmica frente
a otros empresarios dedicados a actividades idénticas o similares. Asi, mientras que
la firma ha de ser Unica, un mismo empresario puede ser titular de diversos nombres
comerciales, posibilidad ésta extraordinariamente Gtil cuando un mismo empresario
desee identificar el ejercicio de otras tantas actividades bajo nombres comerciales
diversos. De ello se sigue, ademas, y por virtud de la regla de la especialidad, la posible
convivencia de nombres comerciales idénticos pertenecientes a distintos sujetos con
tal de que aquellos vayan referidos a actividades no idénticas o similares, convivencia
que, como es sabido, no es sabido, no es factible en el caso de las denominaciones de
personas juridicas”.®’

Ahora bien, en nuestra opinion, la escritura publica de constituciéon de una empresa
acredita simplemente la existencia e identidad de una empresa, mas no el uso realy
efectivo del nombre comercial en el mercado. En efecto, las referidas pruebas tienen
por finalidad identificar al sujeto responsable de las relaciones juridicas, mas no
acreditan efectivamente que el nombre comercial haya sido utilizado para identificar
y distinguir determinadas actividades comerciales.

Porello, consideramos que en el caso analizado en el Precedente no se debi6 aceptar
la escritura publica de constitucidn de la parte accionante a efectos de determinar
si el nombre comercial habia sido utilizado en el mercado. Por suerte, la Sala se
ha apartado actualmente de dicho criterio y viene senalando expresamente en
reiterada jurisprudencia que la escritura publica de constitucion o la inscripcion de
la misma ante el Registro Publico de Personas Juridicas no es suficiente a efectos
de acreditar el uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado.

68 Para un estudio més detallado en torno a las diferencias entre la denominacion social y el nombre
comercial, cfr. Miranda Serrano, Luis Maria (1997), Denominacion Socialy Nombre Comercial, Marcial
Pons, Madrid, pp. 134-135.

69 Montiano Monteagudo (2001), op.cit., p. 185.
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B. SOBRE LA APLICACION DE LA CONVENCION DE WASHINGTON

Al desarrollar los alcances de las normas legales contenidas en la Convencion de
Washington, consideramos que la Sala hace una correcta y detallada interpretacion
sobre los alcances de las mismas y sus implicancias en torno a la proteccion del
nombre comercial en nuestro ordenamiento juridico. En este sentido, en el Precedente
se deja en claro que, en atencion a lo dispuesto en el Articulo 19° de la Convencién
de Washington, la protecciéon del nombre comercial se da conforme a la legislacion
interna de cada Estado Contratante y a lo dispuesto en dicho dispositivo legal.

Asi, en atencidn a las normas legales en materia de propiedad industrial vigentes
al momento en que se aprobd el Precedente, la Sala concluyd que el alcance de la
proteccidn en el Perl y por tanto del derecho de exclusién de un nombre comercial
no registrado frente a terceros, estaba limitado por el &mbito territorial de su uso.
Por lo tanto, a criterio de la Sala, si el nombre comercial era utilizado para distinguir
actividades econdmicas dentro de un determinado ambito geografico, la proteccion
solamente se extendia respecto de dicha zona.

El criterio desarrollado acertadamente por la Sala se mantiene actualmente vigente
a nivel jurisprudencial. Al respecto, la Sala ha venido precisando que el ambito
territorial y la influencia efectiva sobre el uso de un nombre comercial si incidiran
sobre el alcance de la proteccion del mismo frente a terceros. En este sentido, a
nivel jurisprudencial se ha precisado que “(...) no sera admisible que el titular de un
nombre comercial, que lo usa en relacion con una actividad de escasa trascendencia
territorial, se reserve para si el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad de!l
pais. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado
lugar del pais tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la
simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de proteccion
territorial de un nombre comercial se ira extendiendo conforme vaya incrementando su
ambito de difusion y donde existan razones concretas se extendera ™.

Coincidimos plenamente con dicho criterio, puesto que seria peligroso reconocer
una proteccion a nivel nacional a un nombre comercial usado para un determinadoy
probablemente muy limitado territorio geografico. Una interpretacion en contrario,
implicaria que la persona interesada en realizar una actividad comercial tendria que
recorrer todo el territorio nacional a efectos de comprobar que no existe otra persona
que actla en el mismo tipo de actividad econdmica con un nombre comercial igual
o similar. Definitivamente, este tipo de conclusiones solamente crean situaciones
de inseguridad juridica y afectan el trafico econdmico en el mercado. Por ello,
consideramos apropiada la posicion que ha adoptado la Sala, en el sentido de
analizar el dmbito geografico e influencia efectiva del nombre comercial al momento
de determinar los alcances de su proteccion frente a terceros; un analisis muy
similar al que se emplea en la legislacion sobre competencia desleal, donde tiene
que analizarse el nivel de implantacion del signo cuya proteccidn se reclama.

70 Véase la Resolucion No. 4439-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, antes citada.
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De otro lado, en relacién a la proteccion de un nombre comercial en el territorio
nacional cuyo uso haya sido probado en el territorio de otro Estado Contratante,
la Sala acertadamente precisé que, en atencién al Principio de Trato Igualitario
previsto en la misma Convencién de Washington, no se podia dar proteccion a un
nombre comercial en todos los demas Estados Contratantes por el solo hecho de
que sea usado en uno de los Estados Contratantes.

En este contexto, consideramos acertado el analisis realizado por la Sala en torno
al Principio de Trato Igualitario, el cual dispone que se debe brindar igualdad de
trato a nacionales y extranjeros o domiciliados, de modo tal que no se conceda a los
nacionales o domiciliados en uno de los Estados Contratantes una proteccion menor
a aquella otorgada a los nacionales o domiciliado en los otros Estados Contratantes.
Asi pues, a la luz de lo dispuesto en la legislacion nacional en materia de propiedad
industrial y en atencion al Principio de Trato Igualitario, la Sala considerd que no era
posible brindar protecciéon a un nombre comercial cuando el mismo era utilizado en
uno de los Estados Contratantes o en una determinada area geografica, a efectos de
impedir el uso o registro posterior por parte de un tercero en otro de los Estados parte
de un signo idéntico o similar susceptible de causar confusion al publico consumidor,
sobre todo cuando el mismo no era utilizado ni conocido en estos ultimos.

En nuestra opinion, consideramos valido mantener vigente el Precedente dictado
por la Sala, puesto que el mismo no contraviene la legislacion actual en materia de
propiedad industrial; por el contrario, complementa lo dispuesto en el Articulo 86°
del Decreto Legislativo N° 1075, en el sentido que a efectos de gozar de proteccion
legal respecto de un nombre comercial se debe demostrar su uso o conocimiento
del mismo en el Peru por parte del publico consumidor en relaciéon a las actividades
econdémicas que pretende distinguir con dicho signo.

Finalmente, la Sala precisa que el Articulo 14° de la Convencidn de Washington tiene
por finalidad garantizar que un Estado Contratante —-donde el derecho exclusivo
sobre un nombre comercial se adquiere a través del registro- no exija que los
nombres comerciales sean registrados a efectos que gocen de proteccion legal,
inclusive en aquellos casos en que el nombre comercial es efectivamente utilizado
en dicho Estado Contratante. Por lo tanto, el requerir que el nombre comercial sea
utilizado en todo o en parte del territorio nacional no contraviene dicha disposicion
legal. La conclusion arribada por la Sala guarda coherencia con la naturaleza propia
de un nombre comercial, por lo que consideramos que la misma es acertada.

I1l. VALORACION Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente desarrolla diversos criterios de suma utilidad, teniendo como puntos
centrales los siguientes:

El nombre comercial es un signo que sirve para identificar a una persona natural
o juridica en el ejercicio y desarrollo de su actividad econémica frente a otros
competidores dedicados a actividades idénticas o similares.
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De acuerdo a lo que ha sido expuesto y atendiendo a cdmo se encuentra regulada
actualmente la figura del nombre comercial en la Decision 486 y en el Decreto
Legislativo No. 1075, en este punto el Precedente tiene un innegable valor y vigencia.

Los medios probatorios para acreditar el uso de un nombre comercial deben
demostrar la identificacion efectiva del mismo con las actividades econémicas para
las cuales se pretende el registro.

Sobre este punto, ya hemos tenido ocasion de senalar que la escritura publica
de constitucién de una empresa no acredita el uso real y efectivo de un nombre
comercial en el mercado, en tanto que el mismo solo sirve para demostrar la
existencia e identidad de la persona juridica, pero no el uso de un signo distintivo
(nombre comerciall.

Acertadamente la jurisprudencia actual del Indecopi no otorga un peso significativo
a dicho documento al momento de analizar el uso de un nombre comercial, lo cual
consideramos un avance positivo.

El alcance de proteccion de un nombre comercial se debe determinar en atencion
al dmbito territorial y a su influencia efectiva, toda vez que seria peligroso brindar
proteccion legal a un nombre comercial a nivel nacional cuando solamente se ha
acreditado su uso respecto a un determinado y muy limitado ambito territorial.

Sobre este punto, ya hemos tenido también ocasion de sefnalar que la jurisprudencia
actual del Indecopi mantiene la misma linea interpretativa a partir de las actuales
disposiciones vigentes en la Decision 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, por lo que
el Precedente es un positivo referente en ese sentido.

Finalmente, consideramos que el Precedente debe mantenerse vigente, en tanto
que el mismo complementa lo dispuesto en el Articulo 86° del Decreto Legislativo
N° 1075, el cual dispone que cuando pretenda hacerse valer un derecho en base a un
nombre comercial, usado o registrado, se deberd demostrar su uso o conocimiento
del mismo en el Peru por parte del publico consumidor para actividades econdmicas
iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que origina el inicio de
la accion legal.
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1.4. RESOLUCION N° 422-1998/TPI-INDECOPI
RESOLUCION N° 422-1998/TPI-INDECOPI
(Publicada el 16 de junio de 1998]

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N° 280074
SOLICITANTE  : FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBARITA S.A.

OBSERVANTE : AJINOMOTO DEL PERU S.A.

“Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de
reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema
comercial debe tener en si mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la
mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su
distintividad”.

Lima, veinticinco de abril de mil novecientos noventa y ocho.

. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de setiembre de 1995, Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita
S.A. (Perd) solicito el registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar
la marca constituida por la envoltura de fondo rojo y dos negritas, una de ellas
encerrada en un circulo, conforme a modelo, registrada bajo Certificado N° 88194.

Con fecha 17 de octubre de 1995, Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.
modificd su solicitud de registro, sefalando que la marca que pretende publicitar
con el lema comercial solicitado es SIBARITA y logotipo, la misma que se encuentra
inscrita bajo Certificado N° 83979.

Confecha21dediciembrede 1995, Ajinomotodel PeriS.A. (Peru) formuld observacion
a la solicitud de registro, manifestando que el lema comercial solicitado DA SABOR
Y COLOR (debié decir SABOR Y COLOR) no es reivindicable, por cuanto consiste en
una frase indicativa de las caracteristicas y cualidades de los condimentos y de las
especias, que son productos que precisamente distingue la marca registrada que se
pretende publicitar. Sefald que el signo solicitado carece de distintividad, ya que no
se estaria publicitando ninguna marca, sino se estaria indicando las caracteristicas
de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Afadid que es usual que
en el comercio al promocionar los condimentos y especias se mencione que sus
principales caracteristicas y/o condiciones consistan en dar un determinado sabory
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color en las comidas, como ocurre con la marca AJINO SAZON, la misma que incluye
en sus productos la frase DA COLOR Y SABOR (sic).

Con fecha 5 de febrero de 1996, Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.
absolvio el traslado de la observacion, manifestando que lo que busca con el lema
comercial solicitado es precisamente crear una identificacion con la marca que
publicita, situacion que es real, por cuanto los productos de la marca SIBARITA dan
colory saboralas comidas. Senalo que la jurisprudenciay la doctrina reconocen que
se haga uso de palabras genéricas -en el presente caso SABOR- dentro de los lemas
comerciales si es que van acompanadas de otros elementos que den originalidad al
lema permitiendo su identificacién, como en este caso sefala palabra SABOR(sic).
Anadid que el lema comercial solicitado ha venido siendo utilizado intensivamente
para publicitar la marca SIBARITA lo cual ha creado en el consumidor una relacion
de identificacion con el producto, de lo cual pretende aprovecharse la observante
intentando diluir el poder publicitario del lema comercial solicitado.

Con fecha 20 de febrero de 1996, Ajinomoto del Perd S.A. contesté la absolucion
al traslado de la observacion, manifestando que el lema comercial tienen un fin
publicitario y que como tal debe consistir en una creacién ingeniosa y capaz de ser
relacionada con el producto que promociona y que por ello no puede ser constituido
sobre la base de dos términos genéricos (SABOR y COLOR), como sucede con el
lema comercial solicitado.

Mediante Resolucién N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996,
la Oficina de Signos Distintivos declaré infundada la observacion formulada por
Ajinomoto del Peru S.A pero denegé el registro del lema comercial solicitado.
Precisd que la naturaleza juridica de un lema comercial es distinta al de una marca,
en la medida que la norma establece que el lema comercial es un complemento de
aquélla. Senald que para su registro solo se aplican supletoriamente los criterios
establecidos para la registrabilidad de una marca, debiéndose tomar basicamente la
originalidad del mismo y verificarse la existencia de un vinculo identificatorio entre
la marcay el lema comercial. En ese orden de ideas, considerd que el lema SABOR'Y
COLOR es susceptible de ser utilizado como complemento de una marca, por cuanto
cumple la funcién de hacer publicidad al producto sin identificarlo necesariamente.
Por otro lado, constatd la existencia del registro del lema comercial SSASITA EL
SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR, respecto del cual, luego
de efectuado el analisis comparativo, concluyd que el lema comercial solicitado
es susceptible de producir confusién en el publico consumidor respecto al origen
empresarial de los productos a distinguir, por cuanto ambos comparten las
palabras SABOR y COLOR -evocando la misma idea- y estan destinados a distinguir
principalmente los mismos productos (sazonadores).

Con fecha 22 de marzo de 1996, Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.
interpuso recurso de reconsideracion. Manifesté que los lemas comerciales en
cuestidon no son confundibles, ya que el publico consumidor ha logrado identificar
la expresion SABOR Y COLOR con la marca SIBARITA, debido a las campanas
publicitarias realizadas por la empresa.
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Con fecha 16 de abril de 1996, Ajinomoto del Pert S.A. manifesté que la solicitante al
interponer su recurso de reconsideracion no adjunté nueva prueba instrumental,
incumpliendo lo dispuesto en los Articulos 98°y 101° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

Mediante Resolucion N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, la
Oficina de Signos Distintivos declard inadmisible el recurso de reconsideracion
interpuesto por la solicitante, por considerar que éste fue presentado sin adjuntar
nueva prueba instrumental.

Con fecha 11 de julio de 1997, Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.
interpuso recurso de apelacion. Manifest6 que con fecha 22 de marzo de 1996 habia
iniciado un procedimiento de cancelacién por falta de uso de la marca SSASITA,
inscrita bajo Certificado N° 57421, la cual fue cancelada mediante Resolucion N°
2282-97-INDECOPI/OSD de fecha 19 de febrero de 1997. En ese sentido, sefalé
que al haber sido cancelada la referida marca, queda cancelado de oficio el lema
comercial SSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 121° de la Decision 344.

Con fecha 12 de diciembre de 1997 se realizé el informe oral solicitado por Fabrica
de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

Il. CUESTION EN DISCUSION

Habiéndose constatado que el registro del lema comercial constituido por la
denominacion SSSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR
ha sido cancelado, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el
lema comercial SABOR Y COLOR relne los requisitos de registrabilidad exigidos por
la ley.

I1l. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Informe de antecedentes

al La Sala de Propiedad Intelectual ha verificado que Fabrica de Productos
Alimenticios Sibarita S.A. es titular de la marca de producto constituida por
la denominacion SIBARITA y logotipo para distinguir condimentos y demas
productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado
N© 83979, vigente hasta el 23 de marzo del ano 2005.

b) Se ha comprobado que Juan Flores Hernandez fue titular de los siguientes
signos:

- Marca de producto constituida por la etiqueta rectangular con las puntas
redondeadas, en cuya parte central contiene la marca SSSASITA, en moldes
de fantasia, teniendo debajo la representacidon de un recipiente y en cuya parte
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interior se aprecia la figura estilizada de un cocinero degustando un preparado
alimenticio, ademas lleva leyendas alusivas al producto, todo conforme a
modelo, para distinguir canela, palillo, comino, orégano en polvo, pimienta y
demas productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelacion fue
tramitada en el Expediente N° 9606187 e inscrita con fecha 7 de abril de 1997.

- Lema comercial constituido por la denominacién SSSASITA EL SAZONADOR QUE
Sl ... SAZONA... DA SABOR Y COLOR para distinguir propaganda en relacién a
productos de especias, sazonadores y demas de la clase 30 de la Nomenclatura
Oficial, cuya cancelacién fue tramitada en el Expediente N° 9606187 e inscrita
con fecha 27 de junio de 1997.

c) Se observa que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen diversos lemas
comerciales registrados a favor de diversos titulares que incluyen el terminé
SABOR en su conformacion, tales como SABOR QUE CONQUISTA, SABOR
EFECTIVO, NICOLINI MAS SABOR, entre otros.

2. Aplicacion de la ley en el tiempo

La norma que a la fecha de la solicitud de registro regulaba en el Peru, la Decision
344 era el Decreto Ley N° 26017.

El Decreto Ley N° 26017 fue derogado con fecha 24 de mayo de 1996 por el Decreto
Legislativo N° 823, norma actualmente vigente que regula lo relativo al lema
comercial en el Perd.

De lo expuesto, debe destacarse que entre la fecha de presentacion de la solicitud
de registro y el momento de resolver, las normas que regulan el lema comercial en
el pais han variado. Ello plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo.
La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto porque ello puede
ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de los lemas
comerciales.

Asi, el Articulo 103° de nuestra Constitucion de 1993 establece que: “..Ninguna ley
tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”

Como ya se ha dicho, el Decreto Legislativo N° 823 entro a regir el 24 de mayo de 1996.
EL Articulo 103° de la Constitucion no fija el limite que existe entre aplicacion
retroactiva y aplicacion inmediata. Serd entonces necesario recurrir a las normas

reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre unay otra.

Para los casos de lemas comerciales, la fijacion de este limite estd -en alguna forma-
establecido en la Primera Disposicion Transitoria del Decreto Legislativo N° 823:

“... Las solicitudes de patentes, marcas y de las otras modalidades de la propiedad
industrial sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad a la
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entrada en vigor de la misma, seran tramitadas conforme a las normas de est3, en
el estado en que se encuentren”.

De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitara de
acuerdo al Decreto Legislativo N° 823, aunque la solicitud de registro fue presentada
durante la vigencia del Decreto Ley N° 26017, norma derogada por aquella.

3. Delrecurso de reconsideracion presentado por la solicitante

De larevision del expediente, se observa que mediante proveido de fecha 25 de marzo
de 1996 (Fs. 97 vuelta) la Oficina de Signos Distintivos admitié a tramite el recurso de
reconsideracion interpuesto por Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. en
contra de la Resolucién N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996.
Mediante Resolucion N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997,
la Oficina de Signos Distintivos resolvid declarar inadmisible el recurso de
reconsideracion presentado -al no haberse adjuntado nueva prueba instrumental
como establecen los Articulos 98° y 101° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS- y
consecuentemente nulo el proveido de fecha 25 de marzo de 1996 por haber admitido
a trdmite el mencionado recurso de reconsideracion.

Del tenor del recurso de reconsideracion de fecha 22 de marzo de 1996 interpuesto
por Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. se deduce que el objeto del
mismo fue cuestionado el fondo de la materia controvertida sancionada por la
Resolucion N° 2102-96-INDECOPI/OSD, por cuanto éste estuvo fundamentado
exclusivamente en cuestiones de puro derecho relacionados con la aplicacion de
las normas pertinentes al caso concreto, a diferencia de la finalidad del recurso de
reconsideracidon que consiste en posibilitar que el érgano que dictd la resolucion
que se impugna pueda nuevamente considerar el caso concreto en base al aporte
de nuevas pruebas que no obraban en el expediente al momento de expedirse la
resolucion que se impugna, cuestion que es inherente a la naturaleza del recurso
de reconsideracion y que ademas se encuentra plasmado en los Articulos 98°y 101°
del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

En atencidn a lo expuesto, esta Sala considera que la intencidn de la solicitante fue
la de impugnar la Resolucién N° 2102-96-INDECOPI/OSD a través de un recurso
de apelacion, ya que, de lo establecido en el Articulo 99° del Decreto Supremo
N° 02-94- JUS, se desprende que este no requiere necesariamente de recaudos,
pues se fundamenta en interpretar de modo diverso las pruebas que obran en el
expediente.

En ese sentido, conviene precisar que el Articulo 103° del Decreto Supremo N° 02-
94-JUS establece que “El error en la calificacion del recurso por parte del recurrente
no serd obstaculo para su tramitacion, siempre que del escrito se deduzca su
verdadero caracter”.

La norma es clara al establecer el deber de los 6rganos funcionales administrativos
de corregir de oficio el error en que incurra el justiciable al tipificar un recurso,
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permitiendo que tal equivoco u omisidn carezca de trascendencia legal, siempre que
sea posible deducir su verdadero caracter.

Desconocer lo anterior significaria afectar el derecho de defensa de las partes
recogido en el Articulo 139° inciso 14) de la Constitucion Politica del Pert de 1993,
asi como también el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el
Articulo | del Cdédigo Procesal Civil, ya que de lo contrario éstas verian recortada su
posibilidad de cuestionar el fallo expedido por la Primera Instancia, maxime si se
tiene en cuenta que para la actuacion en un procedimiento administrativo seguido
ante INDECOPI no se exige la intervencion de un abogado, conforme lo dispone el
Articulo 42° del Decreto Legislativo N° 807.

En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos debié calificar a través del proveido
de fecha 25 de marzo de 1996 como uno de apelacién al recurso de reconsideracion
presentado con fecha 22 de marzo de 1996y consecuentemente disponer la elevacion
del expediente a la Sala de Propiedad Intelectual a efectos de proseguirse el tramite
respecto al fondo de la cuestion en discusion.

En base a las consideraciones expuestas, el referido proveido se encuentra viciado
de nulidad, asi como todo lo actuado con posterioridad, encontrandose por tanto
incurso en el supuesto contenido en el Articulo 43° inciso c) del Decreto Supremo
N° 02-94- JUS.

A pesar de lo anterior, obrando el expediente en la Sala de Propiedad Intelectual en
mérito al proveido de fecha 14 de julio de 1997 (Fs. 82) que dispuso elevar los actuados
al superior jerarquico como consecuencia del recurso de apelacién interpuesto por
la solicitante en contra de la Resolucion N° 8179-97- INDECOPI/0SD, y atendiendo a
la facultad discrecional que consagra el Articulo 109° del Decreto Supremo N° 02-94-
JUS de anular las resoluciones cuando agravien el interés publico, y a los principios
de simplicidad, celeridad y eficacia que inspiran el procedimiento administrativo,
esta Sala considera pertinente continuar con el analisis del fondo de la cuestion en
discusion.

4.  Lema Comercial. Formas de proteccion

El objeto de toda publicidad en el trafico econémico es la promocion de las ventas.
La publicidad busca que el potencial consumidor -a través de informacién o
sugestion- concentre su atencion en un producto o en el servicio prestado por una
empresa para inducirlo a la compra del producto o servicio. Los medios y métodos
de la publicidad son muy diversos vy, entre ellos, el lema comercial constituye un
tradicional instrumento publicitario.

De las formas de proteger el lema comercial, las mas amplias son las conferidas por
las leyes especiales de propiedad intelectual, ya que otorgan derechos exclusivos,
es decir, derechos que deben ser respetados por cualquiera. Los derechos que
principalmente resultan aplicables en este caso son el derecho de autory el derecho
como signo distintivo.
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Adicionalmente, es posible conceder una proteccion al lema comercial a través de
las normas de represion de la competencia desleal, siempre que se trate de una
apropiacion desleal de los resultados de una empresa ajena, para lo cual sera
necesario que el resultado materia de la apropiacion tenga la capacidad de despertar
imagenes concretas respecto al origen y calidad de la empresa y que existan otros
elementos competitivos.

5. Proteccion del lema comercial por signos distintivos. Marco conceptual
5.1. Doctrinay jurisprudencia comparada

Como se muestra a continuacion, no se observa en la doctrina y jurisprudencia
comparada una postura definida en el tratamiento legal otorgado al lema
comercial. Sin embargo, los requisitos para la proteccion de los lemas comerciales
en la mayoria de los paises son similares a los que se exigen para el registro
de las marcas. En la generalidad de los casos se exige que el lema comercial
no constituya una expresion banal, usual ni descriptiva, debiendo contar con la
suficiente fuerza distintiva.

Asi, cabe mencionar que en Alemania el lema comercial es protegido como una
marca, no existiendo otra clase de registro para tales signos. La jurisprudencia ha
mantenido dos tesis radicalmente distintas. En una primera etapa, la Oficina Alemana
de Patentes registraba como marcas todo género de versos y frases publicitarias,
incluso aquellos que reproducian un refran o unos versos populares que no aludian
en modo alguno a los productos del titular del lema comercial. En una segunda
etapa, la Oficina Alemana de Patentes adopta una actitud mas severa en cuanto
a la inscripcion del lema comercial como marca. Ya no se acepta la inscripcion
indiscriminada de cualquier lema comercial. Por el contrario, la distintividad es lo
que permite a un determinado lema comercial acceder al registro.

La jurisprudencia alemana mas reciente’' ha establecido que los lemas comerciales
tendran capacidad distintiva, ya sea porque tienen un elemento independiente
que sirve para indicar su origen empresarial o porque la declaracién o forma de
expresion del mismo tiene tal grado de fantasia en el trafico comercial que no sélo es
percibido por el publico consumidor como un instrumento de publicidad con cierta
originalidad y fuerza diferenciadora, sino que puede ser asociado por si mismo con
un determinado origen empresarial.

Asimismo, en reiterados fallos se ha considerado que las expresiones descriptivas en
relacion a los productos o servicios a los cuales estara destinado el lema comercial no
pueden ser admitidas a registro, como ocurre con el lema DIE QUALITAT MACHT'S (LA
CALIDAD LO HACE], ya que son expresiones que no son suficientemente distintivas’.
Por otro lado, se ha constatado que la jurisprudencia alemana no es mas proclive a
registrar expresiones publicitarias imperativas, siendo muy exigente ademas para el

71 En Bundespatentgericht, Jahresbricht 1996, p. 52.
72 Cfr. Erdmann, Schutz Von Werbeslogans, GRUR (agosto/sep.1996), pp. 550y ss.
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registro de expresiones publicitarias en forma de verso, admitiéndolas a registro -al
igual que las expresiones publicitarias largas- siempre y cuando sirvan para indicar
un origen empresarial.

Por su parte, la actual doctrina alemana adopta por lo general una posicién acorde
a la jurisprudencia alemana, aunque formula algunos lineamientos criticos en
torno a dicha postura. Reimer - Truested” acogen la regla general elaborada por
la jurisprudencia: el lema comercial sélo puede registrarse como marca cuando
contiene un elemento dotado de fuerza distintiva. La proteccion del lema comercial
se contrae por ende al elemento correspondiente dotado de fuerza distintiva, de tal
forma que si un tercero reproduce los elementos no distintivos del lema comercial
no se estaria infringiendo el derecho del titular del lema comercial.

En la doctrina espanola, Fernandez-Ndévoa expresa con claridad su opinién respecto
a las diferencias existentes entre el lema comercial y la marca: “El slogan publicitario
y la marca son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el plano estructural como en el
funcional. Aunque evidentemente el slogan es una figura de perfiles oscilantes, no hay
inconveniente en concebir el slogan como una frase precisa empleada en la publicidad
que llama la atencion del consumidor, es facil retenible en sumemoria y trata de incitarle
a realizar un determinado acto....Y precisamente porque el slogan trata de incitar al
consumidor a realizar un determinado acto (adquisicién del producto o servico a que
se refiere] se comprende con facilidad que el slogan es un medio publicitario y, por lo
mismo, cumple una funcién publicitaria: mediante la utilizacion del slogan la empresa
quiere inducir a los consumidores a comprar determinados productos o contratar
determinados servicios”.”

La jurisprudencia espanola ha establecido la prohibicion de registrar una marca
constituida por un slogan publicitario cuando el slogan, mas que distinguir un
producto o servicio, se limita a difundir o propagar los méritos o virtudes de éstos’
o cuando se limita a proclamar cualidades comunes a otros productos de la misma
naturaleza.”

En los Estados Unidos de América se ha establecido que un lema comercial y en
general toda combinacion de palabras es susceptible de emplearse como marca, en
la medida en que sean utilizados para distinguir los bienes y servicios de los demas
competidores y no consistan simplemente en palabras comunes que expresen un
mensaje corriente o usual en el giro al cual el lema esté orientado.

Bajo los principios que inspiran las normas comunes sobre competencia desleal,
el uso indebido del lema comercial siempre ha sido objeto de prevencién como

73 Citado en Fernandez-Névoa, Comentario a la Sentencia al Tribunal Supremo (Sala Cuarta), de 22 de
octubre de 1973, Actas de Derecho Industrial (1974) - 330.

74 Ob.cit., p. 333.

75 Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Espanol de 12 de abril de 1998, en Actas de Derecho
Industrial, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Tomo 13, afo
1989 - 90, p. 341.

76 Ob.cit., p. 373.
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una forma de evitar el riesgo de confusion en los consumidores. En ese sentido, se
prohibe que un competidor pretenda ostentar un derecho de exclusiva sobre una
frase de uso comun por no ser distintiva para los consumidores, como por ejemplo
en el caso de SHOP AND COMPARE (COMPRE Y COMPARE] o TWO FOR THE PRICE
OF ONE (DOS POR EL PRECIO DE UNQ), criterio que ha formado parte de numerosas
resoluciones, entre ellas la contenida en el U.S.P.Q. 278 (T.TAB. 1984).

La Junta de Apelacion (The Trademark Trial and Appeal Board] de la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha establecido en
reiteradas ocasiones que para que el lema comercial acceda a registro debe cumplir
con ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un minimo de
distintividad y cierto grado de ingeniosidad en su fraseologia. De no ser asi, se
considera que el lema comercial no es apto para obrar como un elemento distintivo,
ni serd indicativo de la procedencia empresarial del producto o servicio. Es asi que
los lemas comerciales comunes y altamente descriptivos no son susceptibles de
acceder a registro.

Otro factor que se toma en cuenta para el acceso de un lema comercial al registro es
la distintividad en cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de una determinada
forma o presentacion no destaca, el lema comercial no funcionard como signo
distintivo ni podra registrarse. Lo mismo ocurrird si éste consiste en la forma
necesaria para designar un determinado producto o servicio, ya que tal hecho
implicaria interferir con la libertad de los competidores de usar designaciones
descriptivas en el comercio.

En la doctrina argentina, los lemas comerciales (denominados frases publicitarias)
son conceptualizados como marcas que estadn constituidas por palabras con
contenido conceptual y dotadas de sentido en su conjunto. Como afirman Bertone/
Cabanellas”, la ley argentina exige para la inscripcion de un lema comercial que éste
tenga originalidad, adicionalmente a los requisitos de distintividad y disponibilidad
que dicha doctrina propugna.

Otro requisito que comentan los autores citados para la registrabilidad de un lema
comercial es el de la capacidad publicitaria, entendiendo que el lema comercial
debe tener aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio. Agregan
que la jurisprudencia de ese pais ha expresado criterios variables en cuanto a la
registrabilidad en concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello no
puede ser de otro modo, por cuanto la apreciacion de la originalidad que constituye
el umbral de la registrabilidad es subjetiva.

En Brasil, los lemas comerciales eran objeto de un derecho de exclusiva bajo la
vigencia de la antigua Ley de Propiedad Industrial. Bajo la normatividad vigente a
partir del 15 de mayo de 19967, los lemas comerciales s6lo encuentran proteccion
a través de las normas sobre competencia desleal y, excepcionalmente, por

77 Bertone/Cabanellas, Derecho de Marcas, Tomo |, Argentina, 1989, pp. 356 y 357.
78 Ley N° 9279/96 de fecha 14 de mayo de 1996. Ley de Propiedad Industrial de Brasil.
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las normas de derecho de autor, siempre y cuando gocen de gran creatividad y
originalidad.

En México, los lemas comerciales (conocidos como avisos comerciales) se protegen
a través de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
(IMPI). EL Articulo 99° de la Ley de Propiedad Industrial” de ese pais considera al
lema comercial como toda frase u oracidn que tenga por objeto anunciar productos o
servicios al publico, establecimientos o negociaciones comerciales, paradistinguirlos
facilmente de los de su especie. La regulacién mexicana del lema comercial se
complementa con las disposiciones sobre marcas en lo que sea aplicable.

5.2. Legislacion nacional aplicable

La Decision 344 y el Decreto Legislativo N° 823 definen al lema comercial como toda
palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca (Articulo 118°
segundo parrafo de la Decision 344 y Articulo 189° del Decreto Legislativo N° 823).

Tantolanormacomunitariacomonuestralegislacionnacionalotorganallemacomercial
una proteccion a través de las normas de propiedad industrial, especificamente a
través de las normas vinculadas a los signos distintivos. Si bien se le ha otorgado
cierta autonomia con respecto a la marcay al nombre comercial, el Articulo 122° de la
Decision 344 concordado con el Articulo 195° del Decreto Legislativo N°© 823 establece
que al lema comercial le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunes
concernientes al nombre comercial y especialmente las que atanen a la marca.

Dada la ambigiiedad en la definicion, que presentan tanto la norma comunitaria
andina como nuestra legislacién nacional, y la disparidad de criterios establecidos
en los diferentes ordenamientos juridicos que regulan el lema comercial, esta Sala
considera pertinente esclarecer el concepto y aplicacion del mismo, a la luz de los
criterios establecidos por la normatividad aplicable en nuestro pais, para lo cual se
harad uso de los métodos de interpretacion existentes y de la clasificacion propuesta
por Rubio Correa.®

5.2.1. EL método literal

Como la ley se expresa en palabras y éstas tienen determinado sentido, esta
interpretacion reside en examinar el texto normativo tal como esta escrito: palabras
empleadas, vocablos técnicos o comunes, etc. Es decir examinar la palabra escrita
para conocer el significado de la ley, lo que ella quiere decir al emplear determinados
conceptos, realizando un examen del uso lingiistico de la norma.

En buena cuenta, lo que busca este método es dilucidar lo que una determinada
norma juridica denota, utilizando reglas linglisticas propias del lenguaje en el cual
ésta se encuentra escrita.

79 Ley de Propiedad Industrial de México del ano 1991,reformada en el aho 1994.
80 Rubio Correa, El Sistema Juridico, Lima, 1993, p. 288.
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Aunque se reconoce la utilidad del método literal, en cuanto constituye generalmente
elinicio de todo proceso de interpretacion, dicho método resulta de por siinsuficiente
para llegar al fondo del problema interpretativo.

En la Decision 344y en el Decreto Legislativo N° 823 se entiende por lema comercial
la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Asi, si se interpretara literalmente lo establecido en tales normas, es decir proteger
toda palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, no se
lograria desentranar el contenido de la definicién del lema comercial, ya que ninguno
de los términos que integran las normas mencionadas son susceptibles de indicar
con claridad ni mucho menos informar al intérprete sobre el verdadero significado
del lema comercial.

Lo Unico que se desprende de las normas arriba mencionadas es que el lema
comercial estd circunscrito al lenguaje hablado o escrito, a diferencia de lo que
sucede con otros signos distintivos, en los cuales se da cabida a expresiones que
no necesariamente posean un significado que deba ser expresado de acuerdo a las
reglas del lenguaje hablado o escrito.

De otro lado, el término “complemento” (que significa cosa, cualidad o circunstancia
que se anade a otra cosa para hacerla integra o perfecta®!) alude a la forma en que
el lema comercial es utilizado en relacion a una marca determinada, mas no al
caracter que el lema comercial debe revestir.

Por lo expuesto, resulta necesario aplicar en forma integral y armdnica los otros
métodos de interpretacion que estén al alcance, con el objeto de arribar a un
resultado interpretativo coherente, acorde a un contexto determinado, para lo cual
se utilizaran los demas métodos de interpretacion que se detallan a continuacion.

5.2.2. El método légico

El método ldgico propone desentranar el significado de la norma buscando su razon
de ser intrinseca a partir de la precision de su “ratio legis” o, lo que es lo mismo,
comprender lo que quiere decir al regular un determinado hecho juridico a partir de
lo que él connota. La connotacién implica un juicio valorativo mas profundo, en la
medida en que, a diferencia de lo que ocurre con el método literal que simplemente
denota, éste pretende hallar la esencia y funcionalidad de determinado término en
relacion al propdsito de la norma juridica interpretada.

Utilizando el método logico de interpretacion resulta razonable concluir que el
ambito de aplicacion del lema comercial se circunscribe a realizar la distintividad
de la marca que publicita, a diferencia de las funciones encomendadas a los demas
signos distintivos: el nombre comercial distingue las actividades econémicas de una
persona de las de otras y la marca distingue un producto o servicio de los demas

81 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, vigésima edicion, tomo |, Madrid, 1984, p. 347.
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competidores que actian en el mercado. Es por ello que el lema comercial ha sido
objeto de una regulacién especial, atendiendo a su naturaleza y funcion.

La nocion del lema comercial como un elemento que caracteriza una marca en el
ambito publicitario se ve reforzada por el hecho de que, a diferencia del nombre
comercial y la marca, al lema comercial se lo ha limitado al lenguaje hablado o
escrito.

Alrespecto, Erdmann®entiende al lema comercial como un instrumento publicitario,
perse, a diferencia de lo que ocurre con la marca, la cual recién al adquirir notoriedad
asume dicho caracter.

Asi, lo que las normas pertinentes connotan en relacion al lema comercial es que
éste tiene como objeto reforzar la funcion encomendada a la marca, -cual es la de
distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados
por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona
(Art. 81° de la Decision 344)- a través del empleo de expresiones denominativas del
lenguaje y utilizando mecanismos basicamente publicitarios.

En consecuencia, el lema comercial debera gozar de la aptitud distintiva necesaria
para permitir su diferenciacion en relacion a la marca que publicita al mismo tiempo
que refuerza en la mente del consumidor su vinculacidn con el signo al que se asocia.

5.2.3. El método sistematico

Este método parte de la premisa que el derecho constituye un sistema estructural.
A este tipo de interpretacion se recurre especialmente cuando la duda no recae
sobre el sentido de una expresion o de una formula de la ley, sino que versa sobre la
regulacion juridica del hecho o de la relacion sobre lo que se debe juzgar. Para ello
se emplean los principios generales del derecho y las reglas del derecho positivo.

Por ejemplo, cuando existe contradiccion entre una norma especial y una de derecho
en general, prevalece la ley especial y, si ambas fueran normas generales, se
aplicara aquélla mas vinculada a lo que es objeto de regulacidn.

La interpretacion sistematica puede realizarse de dos maneras: por comparacion
con otras normas y por ubicacion de la norma.

a) Paraelmétodo sistematico por comparacion con otras normas® el procedimiento
de interpretacidn consiste en esclarecer qué quiere decir la norma, atribuyéndole
los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no estan
claramente expresados en ella. Este sistema opera tomando un articulo bajo
interpretacion y comparandolo con otro que aclara su significado.

82 Erdmann, Schutz von Werbeslogans, GRUR (agosto/sept.1996), pp. 550y ss.
83 Ob.cit., pp. 261y ss.
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Tal como lo establecen tanto el Articulo 122° de la Decision 344 como el Articulo
195° del Decreto Legislativo N° 823, las disposiciones sobre lemas comerciales
deben ser concordadas con las normas pertinentes sobre marcas.

En consecuencia, la Sala entiende que, de una interpretacion del Articulo 81° de
la Decisidn 344 concordado con el Articulo 128° del Decreto Legislativo N° 823
(aplicables en virtud del Articulo 122° de la Decisiény 195 del Decreto Legislativo)
se desprende que el lema debera ser perceptible, suficientemente distintivo y
susceptible de representacion grafica.

La perceptibilidad a que aluden las normas mencionadas implica que el lema
comercial debe ser apto para producir una impresion individual y para grabarse
en la memoria de los consumidores.

El requisito de ser suficientemente distintivo estd referido a la distintividad
intrinseca que debe poseer todo signo para poder acceder a su registro. Por esta
razon, un lema comercial de caracter general no puede ser registrado, pues
carece de fuerza distintiva, asi como aquéllos que estén constituidos sobre la base
de términos genéricos o descriptivos. Tampoco es posible registrar como lema
comercial una frase que sin fantasia alguna se limite a alabar los productos o
servicios que desee publicitar. Estas frases carecen de caracter distintivo en el
contexto publicitario actual.

En tal sentido, la distintividad del lema no puede basarse sélo en la presencia
de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaria a una
situacion absurda: bastaria a la competencia sustituir esa marca por la propia
para poder usar el lema registrado sin cometer infraccidn. Ante la disyuntiva de
aceptar que una persona se apropie de una expresion que deberia ser libremente
usada en el ambito publicitario, o que lo Unico protegible sea una marca que
ya estd protegida, s6lo cabe pensar que en realidad el lema comercial debe
ser conceptualmente distintivo, es decir, debe ser apto para poder asociar a
la marca un concepto que refuerce en la mente del consumidor la distintividad
de la misma. Ademas, si la distintividad so6lo recayera en la marca se estaria
desnaturalizando el propdsito encomendado por la ley al lema comercial: que
actle como complemento de una marca.

La distintividad de un lema comercial que incluye a la marca publicitada le dara
a aquél una identidad diferente a ésta solo en la medida en que logre desvirtuar
la tendencia de los consumidores a grabar en su memoria tan solo el nombre de
la marca publicitada.

El requisito de ser susceptible de representacion grafica tiene sentido en
relacion a la funcion del lema como elemento que sirve para reforzar el caracter
diferenciador de una marca (especialmente en el ambito publicitario), cuestion
que se ve reforzada por el hecho de que -como ya se ha senalado- a diferencia
del nombre comercial y de la marca, al lema se lo limita al lenguaje hablado o
escrito.
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La funcidon basica de los tres requisitos antes mencionados es la de establecer o
reforzar la diferenciacion de los distintos signos que interactdan en el mercado,
exigiéndose al lema comercial como una condicién basica de registrabilidad la de
ser capaz de aplicarse en la publicidad para reforzar la diferenciacion de la marca
a la cual se aplica, incrementando lo que en el argot de marketing moderno se
conoce como “posicionamiento” de la marca.

En efecto, como afirma Ries,® el posicionamiento no se refiere al producto sino a
que es lo que se debe hacer con la mente de los probables clientes o personas a
las que se quiere abarcar con la publicidad de determinado producto, de manera
tal que ésta sea lo primero que venga a su mente.

Cuando el lema cumple con estos requisitos, es posible conceder un derecho
exclusivo a su uso, a menos que incurra en otra de las causales de prohibicion al
registro contenidas en los Articulos 120°,82°y 83° de la Decisidon 344 concordados
con los Articulos 193°, 129°y 130° del Decreto Legislativo N° 823.

b) Elmétodo sistematico por ubicacion de la norma® establece que la interpretacion
debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, subconjunto, grupo normativo, etc.,
enelcual se hallaincorporada, ain de que su qué quiere decir sea esclarecido por
los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa. La ubicacion de
una norma en el sistema no es equivalente a decir “el cuerpo normativo donde
se halla ubicada”. La razon de ser de éste método estad en darle un significado
a la norma a partir del “medio ambiente” de su conjunto, subconjunto o grupo
normativo. En otras palabras, del total de pricipios, elementos, conceptos y
contenidos que forman y explican la estructura normativa en la que esta situada
la norma a interpretar.

En tal sentido, la Sala advierte que si bien el lema comercial ha sido definido tanto
en la Decision 344 como en el Decreto Legislativo N° 823 como un complemento
de la marca y es regulado como una figura juridica independiente a las marcas,
es considerado tanto en la Decision como en el Decreto Legislativo como un signo
distintivo, y en general, como un elemento de la propiedad industrial (situacion por
lo demaés prevista expresamente en el Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 823).
Por lo anterior, son aplicables al lema los requisitos y consecuencias de todos
signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial, en general.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el registro de un signo otorga a
su titular un derecho de exclusiva, el cual supone - ademas de la facultad de
utilizarlo en el trafico econémico para designar o publicitar determinados
productos o servicios y ofrecerlos al publico (dimensién positiva del derecho) -
una facultad de exclusion o abstencion que el titular del signo puede exigir de los
terceros (dimension negativa del derecho), sustrayendo del trafico econdmico
el uso de los términos, vocablos, frases o graficos que constituyen el signo en

84 Ries, Al Trout, Jack, Posicionamiento. El concepto que ha revolucionado la comunicacion publicitaria y el
marketing. McGraw Hill/Interamericana de Espana s.p., 1992.
85 Ob.cit., pp. 263y s.
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relacion a tales productos o servicios. Esto constituye en dltima instancia una
dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razon se
excluye del registro a los términos de caracter genérico y descriptivo.

En consecuencia, de acceder a registro aquéllas frases o expresiones
denominativas descriptivas de los productos o servicios que se quieran
publicitar o que se limiten a alabar las caracteristicas de los mismos o sean
banales, se estaria concediendo un derecho exclusivo sobre las mismas a favor
de un competidor singular, prohibiendo su utilizacion por parte de terceros, lo
que constituiria una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado,
equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes
productos o servicios. Por ello, es mejor dejar que estas denominaciones sean
libremente utilizadas por todos los competidores que actian en un sector del
mercado.

Adicionalmente, no resulta coherente asumir que la Decision 344 y el Decreto
Legislativo N° 823 han pretendido dejar abierta la posibilidad de que se registren
(a través de su incorporacidn en lemas comerciales) denominaciones genéricas o
descriptivas;ya que elloimplicarialatransgresion de las disposiciones concernientes
al derecho de marcas.

5.2.4. El método historico

a) Interpretacion auténtica.- Toda ley tiene antecedentes: exposicién de motivos,
actas de comisiones legislativas, trabajos preparatorios, etc. que sehalan cual ha
sido el recorrido de la ley desde que fue pensada hasta convertirse en norma.

Examinando estos antecedentes, se descubre la intencion del legislador, la
finalidad que persigue la ley. En muchos casos existen articulos y escritos de los
autores de la ley que nos descubren su pensamiento, lo que constituye un valioso
antecedente.

Como apunta Rubio Correa®, la indagacion del qué quiere decir la norma juridica
se hace recurriendo a los contenidos que brindan los antecedentes juridicos
directamente vinculados a ella, buscando descubrir cual fue la intencidn que
tuvo el legislador al momento de dictar la norma, es decir, porqué o para qué dié
la norma. Las fuentes empleadas en este método son los proyectos legislativos
hechos por los creadores de la norma, las fundamentaciones efectuadas por
los proponentes de la norma, las normas anteriores derogadas, entre otros
antecedentes. Se fundamenta este tipo de interpretacion en que el legislador
siempre tiene una intencion determinada al dar la norma juridica, llamada
intencién de legislador, que debe contribuir decisivamente a explicarnos su
sentido, aunque debe quedar claramente establecido el hecho de que una vez
que la norma juridica es expedida por el legislador, la misma cobra autonomia
en relacion a su fuente creadora.

86 Ob.cit., p. 298.
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La regulacion del lema comercial en el ambito de la normatividad de la
Comunidad Andina ha ido evolucionando en el tiempo a través de la expedicion
de las distintas Decisiones que han normado el régimen juridico del Acuerdo de
Cartagena.

Asi, bajo lavigencia de la Decision 85 el lema comercial no era objeto de regulacion
expresa. Posteriormente, con las Decisiones 311 y 313 el lema comercial fue
regulado como complemento de una marca, pero sin dejar de reconocerle su
naturaleza de signo distintivo.?’

Por su parte, en lo que respecta a la legislacidon de nuestro pais, el lema comercial
fue regulado en el Reglamento de la Ley General de Industrias, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS, como uno de los elementos constitutivos de
la propiedad industrial.® Posteriormente, con la dacidn del Decreto Ley N° 26017
-Ley de Propiedad Industrial- el lema comercial fue regulado como un derecho
de propiedad industrial.?’

En el presente caso, no se cuenta con actas, exposicion de motivos u otro tipo de
precedentes referentes a las normas vigentes vinculadas al lema comercial en el
ambito andino ni nacional

b) Interpretacion jurisprudencial.- La Sala ha tenido en consideracién la opinidn
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en relacion al Proceso
N° 12-1P-95% en la parte que interpreta los Articulos 72° y 73° de la Decision 313
contenida en los mismos términos por los Articulos 82° y 83° de la Decision 344
advirtiendo que ni en el enunciado genérico de posibilidad de registro ni en las
citas especificas de irregistrabilidad se citan las frases de propaganda. Por lo
tanto, senala que para determinar si una frase de propaganda es registrable o no
deberd acudirse al sentido general de la norma comunitaria a fin de establecer
con base en los elementos consignados en ella, si la frase retine o no los requisitos
de registrabilidad. Asi, el Tribunal Andino considera que no existe impedimento
alguno para que los lemas accedan al registro, pero a condicién de que cumplan
con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de
originalidad y la capacidad para identificar un producto o servicio. Senala que en el
examen de registrabilidad se debe determinar si la frase publicitaria contiene un
vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere -lo cual inhabilitaria a la
frase publicitaria para registrarse como marca- o si por el contrario, hay presencia
de elementos e originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla.

87 Las Decisiones 311 y 313 [Articulo 108 y 107 respectivamente) sefalaban que los Paises Miembros
podrian registrar como marca los lemas comerciales de conformidad con sus legislaciones nacionales
(idéntica disposicion se encuentra contenida en el Articulo 118° de la Decision 344).

88 ELl Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS precisaba en la parte cuarta correspondiente a Definiciones
Operativas que los lemas son las frases suficientemente distintitvas que se usan en relacién con las
marcas para la publicidad de los productos.

89 ELlDecreto Ley N° 26017 en su Articulo 3° sefalaba que estaban sujetos a las normas de la Ley, entre
otros derechos de propiedad industrial, los relativos a los lemas comerciales.

90 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199 de fecha 26 de enero de 1996, pp. 14y ss.
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6. Sentido de la norma andina y nacional

De lo expuesto en los parrafos precedentes, se concluye que el lema comercial es
la palabra, frase o leyenda que es utilizada en el mercado para reforzar la funcion
encomendada a la marca, cual es la de distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios
idénticos o similares de otra, constituyéndose en un elemento de la propiedad
industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias juridicas de todo
signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

En consecuencia, la categoria de signo distintivo otorgada al lema comercial implica
que éste debe ser -al igual que la marca que publicita- perceptible, suficientemente
distintivo y susceptible de representacion grafica.

El lema comercial debe ser apto para identificar publicitariamente un producto o
servicio, en tanto constituye un mecanismo para crear, consolidar o perpetuar la
buena reputacion de la marca que publicita. En tal sentido, no se podra registrar
como lema comercial una frase que sin fantasia alguna se limite a alabar los
productos o servicios que se desee publicitar.

No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda
transmitir a los consumidores a través de la conjuncion de las palabras que lo
conforme constituya una expresion genérica o descriptiva en relacién a los productos
o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia
dificultaria que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca de
producto o servicio.

Asi, la vinculacién entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que
el primero tiene como funcién primordial publicitar a la segunda. No en vano se
le ha asignado al lema comercial la nocién de complementariedad respecto de la
marca, Asi como la supeditacion de su existencia a la vigencia de la marca que
promociona.”’

La funcion de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste
debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razén,
debe gozar en si mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha funcidn.

91 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Arean Lalin, quien al comentar la relacién entre el
lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Comun sobre Propiedad Industrial del Pacto
Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomia frente a la marca,
aunque le reconoce cierta particularidad:” En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por
un empresario para distinguir su productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto especifico
que la marca. De ahi que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintitvo como marca-
solgan; esto es como una clase o verdadera de marcas con una estructura singular...”

(subrayado nuestro). La Proteccidn de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad
Industrial, Afo 1996, Nimero 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.
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7. Caracter del lema comercial solicitado. Aplicacion al caso concreto

En el caso del lema comercial solicitado, éste constituye un signo descriptivo,
analizado ya sea desde el punto de vista individual de los términos que lo conforman
(SABOR y COLORJ, o del concepto que como expresion pretende difundir a los
consumidores al momento de promocionar la marca SIBARITA: dar sabor y color
a los alimentos a través del empleo del producto marcado con esa denominacion,
hecho que por lo demas es una cualidad esperada de los condimentos.

En efecto, la palabra SABOR en el contexto de los condimentos constituye una
alusion obvia a la cualidad fundamental que el consumidor busca al adquirirlos,
es decir, que sea apto para dar sabor a los alimentos como sucede con la sal, el
comino, el sillao, el orégano, entre otros.

Del mismo modo, el término COLOR alude directamente a otra de las cualidades
caracteristicas de algunos condimentos, como es su aptitud para dar color a los
alimentos, ya que es usual que en la elaboracion de las comidas se pretenda dotar
a determinada preparacion de un color caracteristico que por tradicion suele tener,
como sucede por ejemplo con la preparacion del arroz con pollo, el aji de gallina
o el estofado, para cuya elaboracidon se acostumbra utilizar, respectivamente para
sazonar amente, el culantro (verde] el palillo (amarillo] y el aji colorado (rojo).

De otro lado, el lema comercial solicitado SABOR Y COLOR constituye una frase
simple, utilizada comdnmente en la promocion y publicidad de los condimentos
de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; hecho que constituye una consecuencia
natural, si se tiene en cuenta que por definicion éstos son destinados a sazonar la
comida y darle buen sabor.?

Asi, la Sala ha tenido en cuenta que las denominaciones SABOR y COLOR son
comunmente utilizados en el mercado como complemento para publicitar marcas que
distinguen condimentos, como ha quedado acreditado en el presente caso con la forma
en que la observante utiliza la marca AJINO SAZON (Fs. 37). Ademas, conforme se ha
verificado del Informe de Antecedentes, el término SABOR forma parte de diversas
marcas registradas para distinguir productos de la cl&se 30 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo expuesto, esta Sala considera que el lema comercial solicitado no es lo
suficientemente distintivo para publicitar la marca SIBARITA como para ser
susceptible de ser registrado, ademas del hecho de constituir una expresion
descriptiva en relacion a la promocion de condimentos y sazonadores de la clase 30
de la Nomenclatura Oficial.

En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentraincurso en la prohibicion
establecida en el Articulo 82° inciso d) de la Decisidn 344 concordado con el Articulo
129° inciso d) del Decreto Legislativo N 823 careciendo asimismo del requisito

92 Condimento.- (De lat, condimentum.] Lo que sirve para sazonar la comiday darle buen sabor. Diccionario
de la Real Academia de la Lengua espaniola, vigésima edicion, tomo |, Madrid, 1984, p. 355.
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de distintividad establecido -por remisién del Articulo 122° de la Decision 344
concordado con el Articulo 195° del Decreto Legislativo N 823- en el Articulo 81° de
la Decision 344 concordado con el Articulo 128° del Decreto Legislativo N 823, razén
por la cual no procede acceder a registro.

8. Publicacion de la resolucion

El Articulo 43° del Decreto Legislativo N° 807 Senala que las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con Caracter general el sentido de la legislacidon constituirdn precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por
resolucion debidamente motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria en cuanto a la interpretacion del alcance del Articulo 118°. de la
Decision 344 concordado con el Articulo 18° del Decreto Legislativo N° 823 en
relacion a los requisitos de registrabiliddad exigidos al lema comercial, razon por
la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su Publicacion en el
Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar NULA la Resolucién N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de
junio de 1997 que declaré inadmisible el recurso de reconsideracion interpuesto por
Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

Segundo.- Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolucion N° 2102-
96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996 en el extremo en que denegd
el registro del lema comercial solicitado, revocandola en la parte en que declaré
infundada la observacion formulada por Ajmomoto del Perd S.A.

Tercero.- Establecer que la presente resolucidn constituye precedente de observancia
obligatoria en cuanto a la interpretacion del alcance del Articulo 118° de la Decision
344 concordado con el Articulo 18° del Decreto Legislativo N° 823 en relacion a los
requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, en el sentido que:

Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar
la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial
debe tener en si mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los
consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.

El Caracter de complementariedad -en relacion a la marca que publicita- atribuido
allema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sélo en la presencia
de la marca registrada al interior del mismo.
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No podra registrarse como lema comercial una frase simple, cominmente utilizada
en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la
marca que se publicita.

Tampoco podra registrarse como lema comercial una frase que sin fantasia alguna
se limita a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.

Parasuaccesoaregistro, elconceptooideaqueellemacomercial pretendatransmitir
a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo en relacién a los productos
o servicios que la marca que publicita distingue. El registro del lema comercial no
debe convertirse en una via para obtener proteccion legal de denominaciones que,
por ser genéricas o descriptivas, no podrian ser registradas como marcas.

Cuarto.- Solicitaral Directorio del INDECOPI la Publicaciéon de la presente resolucion
en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervencion de los Vocales: Ana Maria Pacén Lung, Victor Revilla Calvo, Isaias
Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Davila.

ANA MARIA PACON LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
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COMENTARIOALPRECEDENTEDE OBSERVANCIAOBLIGATORIAAPROBADO
MEDIANTE RESOLUCION No. 422-1998/TPI-INDECOPI DE FECHA 25 DE
ABRIL DE 1998, REFERIDO A LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD
EXIGIDOS AL LEMA COMERCIAL

El presente comentario analiza en términos generales los alcances, implicancias
practicas y vigencia del Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por
Resolucion No. 422-1998/TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998, expedido por la
Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)”
en relacion a la interpretacion del Articulo 118° de la ya derogada Decision 344 de la
Comunidad Andina (antiguo Régimen Comun sobre Propiedad Industrial)?, concordado
con el también derogado Decreto Legislativo N° 823, antigua Ley de Propiedad
Industrial, en cuyo Articulo 189° y siguientes se regulaba también dicha figura®.

La expedicion del Precedente fue motivado por el hecho que en la practica se
habia generado mucha polémica e incertidumbre en torno a qué requisitos de
registrabilidad debian exigirse a los lemas comerciales, en especial, si le podian
ser o no exigibles los mismos requisitos aplicados a las marcas o, dada la especial
e innata funcidn publicitaria de los lemas comerciales, si le podian ser exigidos otro
tipo de requisitos aplicables a otras figuras de la propiedad industrial, como por
ejemplo, la originalidad o novedad.

Pues bien, precisamente la utilidad practica del Precedente reside en que la Sala
de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi de aquel entonces absuelve las
dudas existentes que se generaban en la practica, marcando asi una linea decisoria
que ha venido manteniéndose incluso como veremos hasta la actualidad. La linea
interpretativa de dicho Precedente ha impregnado incluso las posteriores decisiones
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las cuales, en buena medida, han
estado marcadas por la influencia de dicho fallo.

. LA REGULACI()N DE LOS LEMAS COMERCIALES EN LA EPOCA DE LA
DACION DEL PRECEDENTE

Paraentraralanalisis del Precedente, es menester que recordemos qué establecia la
antigua Decision 344 sobre los lemas comerciales. Sobre el particular, el Articulo 118°

93 Que resolvio la oposicion planteada por la empresa Ajinomoto del PerG S.A. contra la solicitud de
registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar la marca SIBARITA y logo, relacionado a
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacion Internacional, presentada por la empresa
Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

94 La Decision 344 de la Comunidad Andina fue sustituida por la Decision 486, actualmente en vigor
desde el 1 de diciembre de 2000, a tenor de lo dispuesto por su Articulo 274°.

95 EL Decreto Legislativo No. 823 fue sustituido por el Decreto Legislativo No. 1075, que aprobd las
disposiciones complementarias a la Decisién 486, actualmente en vigor desde el 1 de febrero de 2009,
a tenor de lo dispuesto por su sexta Disposicion Complementaria Final.
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empezaba sefalando lo siguiente: “Los Paises Miembros podran registrar como marca
los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se
entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de
una marca”.

Por su parte, el Articulo 189° del derogado Decreto Legislativo N° 823 disponia,
en practicamente idénticos términos, lo siguiente: “Se entiende por lema comercial
la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas
comerciales son protegidos bajo el amparo de la presente Ley”.

Es importante también destacar que ambos dispositivos legales contenian normas
de remisidn, que referian la regulacidn de los lemas comerciales a lo dispuesto para
las marcas, siendo que ademas la Decision 344 ubicaba la regulacion concerniente
a los lemas comerciales dentro de una Seccion (Seccion VIII) contenida dentro del
Capitulo V, que era precisamente aquel capitulo que empezaba a regular todo lo
concerniente a las marcas.

Otra cuestion importante a tener en cuenta para entender la naturaleza y alcance de
la proteccidn de los lemas comercial era el hecho que estos eran clasificados por el
Articulo 3°, literal j), del Decreto Legislativo No. 823, como elementos constitutivos
de la propiedad industrial.

Legalmente entonces, a partirde loregulado porambos dispositivos legales, quedaba
totalmente claro que los lemas comerciales (i) eran elementos de la propiedad
industrial (art. 3°, literal j), del Decreto Legislativo No. 823), [ii) se registraban como
marcas (art. 118° de la Decision 344), (iii] les eran aplicables, en lo pertinente, las
disposiciones sobre marcas (art. 122 de la Decisién 344)y (iv) se conformaban por la
palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

En lo que hasta aqui respecta, la propia Decision 344 precisaba que los lemas
comerciales podian registrarse como marcay que incluso podian estar conformados
por la palabra, frase o leyenda. Respecto a la mencidn de que los lemas comerciales
podian registrarse como marcas, consideramos que la regulacidn de la Decision 344
era a ese respecto un poco confusa, ya que a partir de lo dicho podria deducirse que
los lemas comerciales eran considerados entonces por la Decision como marcas
denominativas. No en vano se consignaba expresamente en el Articulo 118° de la
Decision 344 que “Los Paises Miembros podran registrar como marca los lemas
comerciales” y luego se mencionaba que el lema comercial era la palabra, la frase o
la leyenda, esto es, componentes tipicos de una marca denominativa.

Incluso sobre esto ultimo, nétese que la Decision 344 no hacia alusion al concepto
“palabras”, sino al sigular “palabra”, lo cual consideramos llama la atencién en
contraste con los elementos “frase” o “leyenda” a los que aludia también el Articulo
118° y que estan orientados a entidades compuestas por mas de una palabra.

En nuestra opinidn, ello llama incluso hoy mucho la atencidn, ya que como veremos
a continuacion, en la practica los lemas comerciales estan asociados a “palabras”,

@ PERU

m Indecopi



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

“frases” o “leyendas” que desempenan una funcion publicitaria. Dificilmente
imaginamos que un auténtico lema comercial pueda estar conformado por una sola
palabra. Estructuralmente, ello es propio de las marcas denominativas simples. En
nuestra opinion, en cuanto a su estructura, los lemas comerciales se asemejan en
la practica a las marcas denominativas complejas (las conformadas por mas de una
palabra, esto es, por un conjunto de palabras, por una frase o por una leyendal).

Sobre el particular, al revisar laregulacion actual prevista para los lemas comerciales
por la Decision 486 de la Comunidad Andina, veremos que no ha habido evolucion ni
mejora en la definicion otorgada a los lemas comerciales respecto a la predecesora
Decision 344. Asi, el Articulo 175° de la Decision 486 dispone lo siguiente: “Los Paises
Miembros podran registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus
respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial, la palabra, frase
o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Adicionalmente a lo anterior, nétese que ambas Decisiones dejan en manos de las
legislaciones locales de los paises miembros ciertas cuestiones complementarias
especificas que puedan estarrelacionadas a los lemas comerciales. Lamentablemente,
ya hemos visto que el Decreto Legislativo N° 823 no establecia pautas especificas
ni mas claras que contribuyesen al esclarecimiento de la figura bajo comentario,
atendiendo a que, conforme se deduce de lo analizado hasta el momento, la regulacion
andina sobre la materia siempre ha sido muy parca.

Lo anterior era especialmente importante también, no sélo por los contornos
legales imprecisos de esta figura legal a la luz de la norma comunitaria andina, sino
porque legalmente el lema comercial parecia que vivia siempre a la sombra de la
marca, ligdndola constantemente y hasta incluso, como hemos visto, asociandola
implicitamente con una marca denominativa.

Agravando alin mas la situacion, en la practica los operadores comerciales utilizaban
en el mercado (aun hoy evidentemente) a los lemas comerciales como frases
publicitarias para ensalzar sus productos, servicios, establecimientos comerciales
y, en términos generales, su propia operacion, como parte incluso de estrategias
publicitarias mas complejas donde la forma de expresion del mensaje publicitario
era [y lo sigue siendo) particularmente relevante. De alli que tradicionalmente la
proteccion dispensada a los lemas comerciales se canalizaba acudiendo a otras
modalidades de la propiedad intelectual, como por ejemplo, el derecho de autor,
para otorgar una proteccion al lema comercial en tanto fuese una obra?.

También el ordenamiento legal publicitario y represor de la competencia desleal
siempre ha tenido mucho que decir a ese respecto, combatiendo actos de confusion
asociados al uso indebido de lemas comerciales”. Ciertamente pues la admision de los

96 A ese respecto, recordemos que el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, incluye
dentro de su catalogo de obras protegidas (art. 5°, literal j) a los lemas o frases, en la medida que
tengan una forma de expresién literaria o artistica, con caracteristicas de originalidad.

97 Sobre el particular, recordemos que en aquel entonces el Decreto Legislativo N° 691, Normas de la
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lemas comerciales como un elemento de la propiedad industrial y asimilandolo en todo
momento mucho a la marca (por las propias decisiones andinas) puede resultar un tanto
confuso y hasta forzado, por lo menos desde una perspectiva funcional, considerando
que los lemas comerciales o slogans despliegan en la practica no tanto tipicamente una
funcion distintiva o indicadora de origen empresarial, como si sucede con las marcas y
otros signos distintivos, sino mas bien una funcioén tipica y esencialmente publicitaria.

Ademas de lo anterior, debia resolverse una cuestion muy puntual y de relevanciay
utilidad practica para los examinadores del Indecopi, esto es, como debian proceder
estos a efectuar el examen de registrabilidad y qué requisitos debian ser exigidos
a tales efectos a los interesados en obtener un derecho de exclusiva y proteccidn
legal sobre sus lemas comerciales, precisamente porque, como hemos visto, su
proteccion legal podia dispensarse también acudiendo a otros ordenamientos legales
quizads mas afines a esta figura, como el derecho de autory el derecho represor de la
competencia desleal, los cuales también imponian sus propias exigencias para dar
cabida a la proteccion (originalidad, singularidad competitiva, etc.).

De lo anterior naci6 pues la necesidad de que el Indecopi expidiera el Precedente
bajo comentario, con la finalidad de poder asumir una posicion local respecto a
como debia entenderse la definicion dada a los lemas comerciales por la norma
comunitariaandinay, sobre todo, cudl debia serelalcancey finalidad de su proteccidon
legal, dado que el Decreto Legislativo N° 823 no daba pautas a este respecto a los
examinadores del Indecopi.

Il. CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION No. 422-1998-TPI-
INDECOPI

Acontinuacion se exponen los criterios masimportantes expuestos porel Precedente:
A. ALCANCE DE LA FIGURA DEL LEMA COMERCIAL

El Precedente, haciendo eco del Articulo 118° de la Decision 344, reafirma el hecho
que debe entenderse por lema comercial, la palabra, frase o leyenda capaz de
reforzar la distintividad de la marca que publicita.

En este punto, nos remitimos a los comentarios expuestos al comienzo del
presente articulo vinculados a lo desacertado que, en nuestra opinion, resulta
la mencidn al concepto “palabra” como uno de los elementos sobre los cuales
puede estructurarse un lema comercial. Asi, la practica publicitaria nos ensena
que los lemas comerciales estdn mas bien compuestos por varias palabras,
precisamente porque estan constituidos sobre la base de frases o leyendas

Publicidad en Defensa del Consumidor, contenia una disposicién muy precisa destinada a brindar
proteccidn a los lemas comerciales (slongans). Asi, el Articulo 7° del Texto Unico Ordenado de dicha norma
establecia que los anuncios no debian imitar el esquema general, el texto, el slogan, la presentacion
visual, la musica o efectos sonoros de otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros.
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publicitarias. Dificilmente encontraremos un auténtico lema comercial o slogan
que esté compuesto por una sola palabra, ya que su funcién es ensalzar por lo
general a manera de verso, frase o leyenda las bondades del producto o servicio,
finalidad que dificilmente cumplirian al estar constituidos por una sola palabra. En
este punto, pareciera pues que el auténtico lema se asemeja estructuralmente al
de una marca denominativa compuesta, pero, a diferencia de aquella, su funcion
es tipicamente publicitaria.

Luego de reafirmar los elementos estructurales sobre los cuales puede estar
conformado un lema comercial, el Precedente aclara que aquél debe ser capaz de
reforzar la distintividad de la marca que publicita. En otras palabras, el Precedente
parece imponerle al lema comercial la carga de tener que coadyuvar a la distintividad
de la marca que publicita. En esta parte yace tal vez uno de los puntos mas polémicos
del Precedente propiciados por la propia definicion del Articulo 118° de la Decision
344 que, como recordamos, senalaba “Se entiende por lema comercial la palabra,
frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

El Precedente parece imponerle al lema comercial una doble carga que no ostenta
ningun otro signo distintivo: no sélo el lema comercial tiene que ser intrinsecamente
distintivo (como se vera mas adelante), sino ademas coadyuvar a la distintividad de
la marca a la cual estd asociado. La polémica surge precisamente porque la norma
comunitaria andina no senala expresamente que la funcion del lema comercial
deba ser reforzar la distintividad de la marca que publicita, simplemente alude a
que el lema comercial es aquél que es utilizado como complemento de una marca.
Ademas, partiendo del criterio del Precedente, podria llegar incluso a interpretarse,
por ejemplo, que si la marca a publicitarse por el lema comercial es débil (por
ejemplo, porque es evocativa o compuesta por algunos elementos genéricos,
descriptivos o frecuentemente utilizados por terceros), el lema comercial tendria la
doble responsabilidad de (i) velar por su propia distintividad y (ii) compensar la poca
distintividad de la marca que publicita.

Consideramos que si bien es loable el intento del Precedente por tratar de esclarecer
la relacion de complementariedad entre el lema comercial y la marca originada en
la propia norma comunitaria andina, en la practica ello no ha contribuido a dicha
finalidad, como veremos mas adelante. El problema estructural en nuestra opinidn
procede, insistimos, de la misma norma comunitaria andina, la cual hace depender
al lema comercial de la marca, restandole asi total autonomia e independencia. En
efecto, la legislacion comunitaria andina tiene el mérito de haber regulado la figura
del lema comercial expresamente, bajo el ropaje formal de aparente independencia
y autonomia, pero lo cierto es que, al hacerlo depender tanto de la marca, el efecto
deseado se diluye totalmente®.

98 Sobre el particular, véase el Articulo 121° de la Decision 344, el cual establece que un lema comercial
debera ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estara
sujeta a ladelsigno. Enidénticos términos esta plasmada la cuestion en el Articulo 178° de la Decision
486. De la misma manera, el Articulo 119° senalaba que la solicitud de registro de un lema comercial
debia especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usaba. En idénticos términos esta
previsto actualmente el tema en el Articulo 176° de la Decision 486.
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Consideramos que lo correcto hubiese sido reconocer normativamente como
punto de partida que el lema comercial tiene la naturaleza de marca denominativa
compleja, esto es, el de una marca denominativa compuesta por mas de una
palabra, por una leyenda o por una frase. En otras palabras, hubiese sido mejor
establecer, como ocurre por ejemplo en Europa, que el lema comercial es un tipo
de marca denominativa (como ha sido considerado por la jurisprudencia), pero cuya
existencia es totalmente auténoma e independiente, esto es, no depende de ningun
otro elemento (marca) para su existencia legal ni para desplegar sus funciones.
Recordemos a ese respecto que la propia Decision 344 abre la puerta para que los
paises miembros registren los lemas comerciales como marcas.

Asi por ejemplo, en la Union Europea los lemas comerciales o esldganes
publicitarios no han recibido, como ocurre con nuestra legislaciéon comunitaria
andina, una regulacion especifica e independiente del de las marcas. Es mas, como
hemos adelantado, de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Union Europea, los lemas comerciales o esldganes publicitarios son un tipo de
marca denominativa, pero realmente auténoma e independiente, que cumplen una
funcion indicadora del origen empresarial y publicitaria a la vez, como veremos mas
adelante?.

B. DISTINTIVIDAD INTRINSECA DEL LEMA COMERCIAL

Sobre este punto, en el Precedente se senala que el lema comercial debe tener, en si
mismo, la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se
asocie la marca con un concepto que realce su distintividad. Asimismo, se aclara que
el caracter de complementariedad -en relacién a la marca que publicita- atribuido al
lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sélo en la presencia
de la marca registrada al interior del mismo.

Anade el Precedente que no podra registrarse como lema comercial una frase simple,
comunmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios
distinguidos con la marca que se publicita y que tampoco podra registrarse como
lema comercial una frase que sin fantasia alguna se limite a alabar los productos o
servicios que se desea publicitar.

Al respecto, el Precedente incorpora una serie de precisiones que eran de especial
importancia, habida cuenta que, como hemos adelantado, la norma comunitaria
andina no establecia (tampoco lo hace actualmente la Decision 486) los requisitos
de registrabilidad exigibles a los lemas comerciales, asi como tampoco si le era
aplicable [y en qué medida) el requisito de distintividad, considerando esa dualidad
de funciones, la de signo distintivo (significacién legall y la de frase publicitaria
(significacion practica).

99 Pueden consultarse las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unién Europea referidas a los casos
“Das Prinzip Der Bequemlichkeit” (de fecha 21 de octubre de 2004, asunto C-64/02 P), “Vorsprung
Durch Tecnik” (de fecha 21 de enero de 2010, asunto C-398/08 P) y “Wir Machen Das Besondere
Einfach” (de fecha 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P).

« CETE U indecopi



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES 'l 3 'l
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Pues bien, el Precedente deja bien en claro que le es aplicable al lema comercial
el requisito de distintividad, el cual tiene que ser intrinseco, esto es, la distintividad
no puede analizarse teniendo como referente Unicamente la presencia de la marca
que puede formar parte de su estructura. Para medir la distintividad, el Precedente
nos brinda algunas referencias de corte practico, tales como la simplicidad, la
trivialidad o la banalidad, como criterios para medir cuando un lema comercial
podria encontrarse incurso en la prohibicion absoluta de falta de distintividad.

No obstante la utilidad de tales criterios, en algunos pasajes del Precedente parece
oscurecerse por momentos la claridad final con la que determina que el requisito
de distintividad es el exigible a los lemas comerciales y no otro, sobre todo cuando
alude (pagina 17) a los criterios desarrollados en ese entonces por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (Proceso No. 12-IP-95) en los que se hacia una
lamentable menciéon a los criterios de originalidad y novedad, propios de otras
disciplinas de la propiedad intelectual, como los derechos de autory las invenciones.
Lo propio cabe decir de la nocién de “fantasia” a la que el Precedente alude para
referirse a que dicho elemento tendria que estar presente cuando el lema comercial
esta orientado a alabar los productos o servicios (paginas 13, 17 y 20). Este es un
punto especialmente polémico del Precedente, ya que parece exigir a los lemas
comerciales un requisito ulterior al de la distintividad, en aquellos casos en que
ciertos lemas comerciales estén mas orientados a alabar los productos o servicios.
Otra forma de ver el tema, aunque mas controversial aun, es que en aquellos
supuestos en que el lema comercial esté estructurado a manera de alabanza o en
tono laudatorio o altisonante, el requisito de distintividad se apreciaria a través de la
Optica de la fantasia, elemento integrante de la nocidon general de distinvidad.

La evolucion y desarrollo de la casuistica en Europa durante los ultimos afos
nos pueden ayudar en la actualidad a abordar con una aproximacién mejor esta
problematica, respetando la funcion dual del lema comercial como indicador de
origen empresarial y publicitaria a la vez, sin tener que recurrir a criterios un tanto
forzados para calzar el criterio de distintividad al lema comercial. Al respecto, el
Tribunal de Justicia de la Union Europea ha declarado que, a la hora de valorar
en la practica el caracter distintivo de otros tipos de signos distintivos que en su
oportunidad presentaban también esta problemaética (tal es el caso, por ejemplo, de
las denominadas marcas no tradicionales, como las marcas tridimensionales o las
de color), la percepcion del consumidor no tiene por qué ser la misma que la que le
produce una marca tradicional (por ejemplo, una denominativa simple o figurativa)
que consista en un signo independiente del aspecto de los productos que designe.
Esto se debe a que el consumidor medio no esta acostumbrado a presumir el origen
empresarial de los productos sobre la base de, por ejemplo, la forma del envase o de
su color, sin contar con otros elementos graficos, de modo que en la practica puede
ser mas dificil reconocer el caracter distintivo a este tipo de marcas no tradicionales.

En nuestra opinion, tales criterios pueden ser aplicables cuando se analiza el
caracter distintivo de un lema comercial. Asi, es comprensible que un consumidor
medio tenga ciertas dificultades en considerar que una expresion de este tipo
constituye una indicacion de origen empresarial del producto o servicio. Esta
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cuestion se produce precisamente cuando el lema comercial esta orientado, lo cual
es totalmente comprensible (dada su funcion publicitarial, a alabar las bondades del
producto o servicio que normalmente pueden ser asociadas también a productos o
servicios competidores. En estas circunstancias, un consumidor no considerara que
una expresion de esta naturaleza (lema comercial) que alaba las bondades de una
oferta comercial indica también un origen empresarial. Esta situacion contrasta con
aquella otra situacion en la que el lema comercial pudiese estar conformado por una
expresidn de naturaleza distinta, esto es, una original o de fantasia por ejemplo. La
situacién también es otra cuando el lema comercial incluye algin elemento (marca)
que permita al consumidor identificar el origen empresarial.

Por tanto, sin tener que recurrir a construcciones propias de otras disciplinas de la
propiedad intelectual (originalidad, novedad), nuestro andlisis de distintividad deberia
estar orientado a como un consumidor medio percibe el lema comercial. Alli radicara
su distintividad o no. Asi, puede reconocerse el caracter distintivo del lema comercial
en la medida en que el consumidor no establezca naturalmente una relacion entre el
contenido del lema comercial concreto y las cualidades que los consumidores asocian
normalmente a la clase de productos o servicios de que se trata.

Asi por ejemplo, en el caso DAS PRINCIP DER BEQUEMLICHKEIT (“EL principio de
la comodidad”) antes citado, el Tribunal de Justicia de la Unién Europea ya habia
dejado bien en claro lo altamente cuestionable que resultaba que en la resolucidn
recurrida de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
(OAMI) se hubiese senalado que dicho lema comercial no presentaba un “ingrediente
adicional de imaginacion ni un campo de tension conceptual que pueda tener como
consecuencia un efecto de sorpresa y por tanto su retencién en la memoria”. En
este fallo, el maximo tribunal de la Union Europea también senalé que la OAMI habia
vulnerado el principio segun el cual para valorar su caracter distintivo, no cabe
aplicar a los lemas comerciales criterios mas severos que los aplicables a otros
tipos de signos (marcas).

De tal suerte, no puede sostenerse validamente ya, a la luz de la jurisprudencia
europea, que un lema comercial carece de caracter distintivo simplemente porque
no incluye ningln elemento adicional de imaginacion o fantasia.

Es importante también destacar, como lo ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unién
Europeaalresolverlas controversias suscitadas con los lemas comerciales VORSPRUNG
DURCH TECHNIK (“Adelanto mediante la técnica”) y WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINCHACH ("Hacemos sencillo lo especial’) antes citadas, que el mero hecho que un
lema comercial sea percibido por el publico interesado como una férmula publicitaria
y que, habida cuenta de su caracter elogioso, pudiera ser adoptado, en principio, por
otras empresas, no es suficiente per se para concluir que dicho lema comercial carece
de caracter distintivo. A ese respecto, se ha aclarado que la connotacién elogiosa de
una marca de este tipo (lema comercial] no excluye que éste pueda garantizar no
obstante a los consumidores la procedencia de los productos o servicios. Asi, el publico
consumidor puede percibir tal lema comercial como una férmula publicitaria y una
indicacion del origen empresarial, simultdneamente. En otras palabras, siempre que
el consumidor perciba el lema como una indicacién de origen empresarial, el hecho
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de que sea percibo simultaneamente, o incluso en primer lugar como una férmula
publicitaria, no tiene repercusiones sobre su caracter distintivo.

C. VALORACION Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente tiene el mérito innegable de haber establecido criterios interpretativos
Gtiles ligados a una figura juridica (lema comercial) cuyos contornos siempre han
estado poco definidos, por lo que el balance es ciertamente positivo, lo que viene
avalado por el hecho que incluso aln en la actualidad (dieciseis afos después) se
mantiene formalmente envigory es fuente de referencia obligada por los examinadores
del Indecopi. Ello también viene motivado por el hecho que la regulacion del lema
comercial por la Decision 486 se ha mantenido en los mismos términos con relacion
a la Decision 344.

En la casuistica del Indecopi, observamos a partir de la dacion del Precedente cierta
contencidon al momento de otorgar los registros de los lemas comerciales, siendo
muy pocos los que han logrado acceder al registro'®, lo cual parece indicarnos que
la polémica generada por ciertos pasajes del Precedente, que han sido resaltados
a lo largo del presente trabajo, subsiste aun, considerando también que algunos de
dichos fallos no dejan de ser polémicos en si mismos. Por tal motivo, quizas convenga
aprovechar para aclarar o actualizar ciertos criterios a partir de los avances sobre la
materia suscitados sobre todo a nivel de la Union Europea.

Es de notar finalmente que el Precedente tiene también el mérito de haber trazado
una linea jurisprudencial que incluso ha sido luego adoptada por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha acogido textualmente varios pasajes
del Precedente bajo comentario, como se puede claramente apreciar en la reiterada
jurisprudencia del indicado Tribunal'.

100 Entre los pocos lemas comerciales otorgados a partir del Precedente cabe citar por ejemplo los
siguientes: A UN PASO DE TU OBRA para “cementos” (Resolucion No. 1335-2010/TPI-INDECOPI de
14 de junio de 2010, exp.: 387103-2009), ACCIONES PARA QUE TU EMPRESA LLEGUE LEJOS para
“negocios financieros, negocios monetarios” (Resolucién No. 3338-2009/TPI-INDECOPI de 9 de
diciembre de 2009, exp.: 363952-2008), ALPHA EN EL INTERIOR DE TODA LUMINARIA para “lamparas,
fluorescentes o ldmparas de mercurio” (Resolucion No. 1030-2009/TPI-INDECOPI de 29 de abril de
2009, exp.: 344076-2008), CON EL NUEVO CREDITO MIVIVIENDA TUS SOLES SON SUPERSOLES para
“seguros, negocios financieros” (Resolucién No. 2435-2011/TPI-INDECOPI de 3 de noviembre de
2011, exp.: 423272-2010), CON GATORADE LLEGAS + LEJOS para diversos productos de la clase 32
(Resolucién No. 0226-2010/TPI-INDECOPI de 22 de enero de 2010, exp.: 382523-2009), NESCAFE, UNA
SELECCION QUE TE DISTINGUE para diversos productos de la clase 30 (Resolucién No. 703-2006/TPI-
INDECOPI de 2 de junio de 2006, exp.: 253349-2005), NOSOTRAS ES PARTE DE Ti para productos de la
clase 5 (Resolucion No. 0436-2005/TPI-INDECOPI de 27 de abril de 2005, exp.: 204524-2004), TODO EL
PERU ES TERRITORIO CLARO para productos de la clase 9 [Resolucion No. 1890-2007/TPI-INDECOPI
de 25 de setiembre de 2007, exp.: 256909-2005), VITALIS SABE MUCHO DE VIDA para productos de la
clase 5 (Resolucién No. 0744-2009/TPI-INDECOPI de 2 de abril de 2009, exp.: 195081-2006), SIEMPRE
HAY ALGUIEN QUE SE PREOCUPA POR SU SALUD para “servicios médicos” (Resolucién No. 0868-
2009/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009, exp.: 352385-2008), entre pocos otros.

101 Pueden consultarse las siguientes Sentencias expedidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, posteriores a la dacidn del Precedente vinculados a los lemas comerciales NADIE VENDE
MAS BARATO QUE ELECTRA (Proceso 74-1P-2001), SOBRE TODO ... RICO (Proceso 147-1P-2007), LA
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1.5. RESOLUCION N° 1127-1998/TPI-INDECOPI
RESOLUCION N° 1127-1998/TPI-INDECOPI

(Publicada el 18 de diciembre de 1998)
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N° 285575
SOLICITANTE : DEUTSCHE TELEKOM AG
OBSERVANTE : TELEFONICA DE ESPANAS.A.

Lima, veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

I.  ANTECEDENTES

Con fecha 24 de noviembre de 1995, Deutsche Telekom AG (Alemania) solicitd el
registro de la marca de servicio constituida por la etiqueta compuesta por cuatro
cuadrados dispuestos en linea recta, abajo de los cuales a su vez estan dispuestos
en lineas de cuadrados (sic). En medio de los dos primeros cuadrados de la primera
fila se destaca la letra T estilizada, todo tal como aparece en la etiqueta adjunta, para
distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Confecha26deabrilde 1996, Telefénica de Espafia S.A. (Espafa) formuld observacion
en base a sus siguientes marcas:

MARCA CLASE CERTIFICADO
T 9 64421

T TELEFONICA 9 02093

TELEFONICA DEL PERU T 9 15812

TELEFONICA DE ESPANAY T 16 74478

TELEFONICA DEL PERUY T 16 15638 (debid decir 15630)
TELEFONICA DEL PERUY T 37 04208

T 38 0371912

TELEFONICA 38 03975

TELEFONICA DE ESPANAY T 38 05676

T TELEFONICA 38 00666

TELEFONICA DEL PERUY T 38 04121
TELEFONICADEL PERUY T 42 04209

MAS GRANDE DE COLOMBIA (Proceso 03-1P-2012), SI ES MUJER LATINA (Proceso 09-1P-2013), THE
BEST LOGISTIC TEAM (Proceso 013-1P-2013).
102 Caducé el 1 de Abril de 1996.
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Manifesté que su empresa adquirio la Compania Peruana de Teléfonos S.A.,
modificando la denominacion social a Telefénica del Perd S.A., la misma que utiliza
los signos distintivos de Telefénica de Espana S.A. Senalé que el signo solicitado no
es distintivo, ya que es similar a las marcas registradas a su favor al grado de producir
confusion entre los consumidores. Asimismo, indicé que por el uso constante y la
utilizacion en la publicidad de la empresa, su marca ha sido extensamente difundida,
por lo que resulta notoriamente conocida por el publico consumidor del servicio
telefdnico y servicios anexos.

Con fecha 29 de mayo de 1996, Deutsche Telekom AG absolvid el traslado de la
observacion manifestando que el signo solicitado posee capacidad distintiva al
estar constituido por la etiqueta compuesta por cuatro cuadrados dispuestos en
linea recta, abajo de los cuales a su vez estan dispuestos en lineas de cuadrados
y en medio de los dos primeros cuadrados de la primera fila se destaca la letra
T estilizada. Sostuvo que el signo solicitado es totalmente diferente a las marcas
de la observante. Asimismo, sefialdé que pareceria que la observante desea tener
propiedad exclusiva sobre la letra T, lo cual deviene en ilegal. Adjunté un listado de
marcas peruanas que contienen la letra T.

Mediante Resolucion N° 17177-96-INDECOPI/OSD de fecha 30 de diciembre de
1996, la Oficina de Signos Distintivos declard infundada la observacion formulada
por Telefénica de Espana S.A. y otorgd a favor de Deutsche Telekom AG el registro
del signo solicitado. Senald que la observante no habia acreditado la notoriedad de
su marca. Asimismo, considerd que los productos de la clase 9 y los servicios de las
clases 37y 42 que distinguen las marcas registradas no se encuentran vinculados a
los servicios de la clase 38 que se pretende distinguir. Finalmente, precisé que entre
los signos en cuestion no existe semejanza en grado de confusion por cuanto la letra
T que presenta cada uno de ellos es totalmente distinta.

Con fecha 30 de enero de 1997, Telefdnica de Espaha S.A. interpuso recurso de
apelacion reiterando la condicidn de notoria de la marca T registrada a su favor en
distintas clases de la Nomenclatura Oficial. Sefalé que el elemento mas resaltante
en cada marca es la letra T que se lee y pronuncia exactamente igual en el idioma
castellano, provocando en la mente del consumidor la misma impresion fonética.
Asimismo, que si bien los signos en cuestion son diferentes en el aspecto grafico,
en ellos prevalece en forma destacada la letra T. Agregd que el consumidor medio
podria asumir que se trata de la marca T de Telefonica de Espana S.A. a laque sdlo le
han cambiado los elementos geométricos que la acompanan. Por Ultimo, indicé que
en el Expediente N° 285302 -correspondiente a la solicitud de registro de la marca T y
logotipo en la clase ? de la Nomenclatura Oficial- ha presentado material publicitario,
catalogos, folletos y articulos periodisticos a fin de acreditar la notoriedad de sus
marcas.

Con fecha 27 de febrero de 1997, Deutsche Telekom AG absolvié el traslado de la
apelacion reiterando que los signos en cuestion son total y absolutamente diferentes,
ya que poseen caracteristicas propias que los hacen inconfundibles.
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Il. CUESTION EN DISCUSION
La Sala de Propiedad Intelectual debera determinar:

a) La capacidad distintiva de los signos constituidos por letras.
b] Si existe riesgo de confusion entre los signos en cuestion.
c) Sise ha acreditado la notoriedad de las marcas de la observante.

ll. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Telefénica de Espana S.A. es titular de las siguientes marcas:

- Marca de servicio constituida por un grafico caprichoso compuesto por doce
circulos pequenos dispuestos en tres lineas, siendo la superior horizontal y
formada por seis circulos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez
de las otras dos lineas en posicion vertical, de igual nimero de circulos y del
mismo tamano, esta figura estad encerrada dentro de una elipse y en la parte
inferior la denominaciéon T-TELEFONICA DEL PERU seglin modelo, que distingue
servicios de telecomunicaciones y todos los demas servicios de la clase 38 de
la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4121 vigente hasta el 28 de
abril del ano 2005.

- Marca de servicio constituida por la denominacién TELEFONICA y la letra T
formada por doce circulos pequefos dentro de una elipse segun modelo, que
distingue servicio de telecomunicaciones y todos los demas servicios de la clase
38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 666 vigente hasta el 29
de octubre del ario 2003.

- Marca de servicio constituida por la letra T formada por diez circulos
pequenos dentro de un circulo grande segin modelo, que distingue servicios
de comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado N° 3975 vigente hasta el 30 de enero del afo 2002.

- Marca de servicio constituida por la denominacién TELEFONICA DE ESPANA
en letras caracteristicas, antecedida de una letra T formada por diez circulos
pequenos dentro de un circulo grande segun facsimil, que distingue servicios
de comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado N° 5676 vigente hasta el 6 de abril del ario 2003.

- Marca de producto constituida por un grafico caprichoso, compuesto por diez
circulos pequefios de igual tamafo, dispuestos en tres lineas, siendo la superior
horizontal y formada por cuatro circulos, de los cuales dos interiores forman
parte a su vez de las otras dos lineas en posicion vertical, de igual nimero de
circulos y del mismo tamano, y que representan los impulsos telefdnicos, esta
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figura esta encerrada dentro de un circulo grande segin modelo, que distingue
aparatos telefonicos, de telegrafiay telefonia, aparatos e instrumentos cientificos,
eléctricos, opticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspeccion),
aparatos automaticos que se ponen en marcha mediante la introduccién de una
moneda o ficha de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado
N° 64421 vigente hasta el 20 de febrero del ano 2006.

- Marca de producto constituida por la denominacién TELEFONICA y la letra T
formada por doce circulos pequefos dentro de una elipse segun modelo, que
distingue aparatos telefonicos, de telefonia, de telegrafia, de transmision de
mensajes ordenados de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado N° 2093 vigente hasta el 25 de octubre del ano 2003.

- Marca de producto constituida por un grafico caprichoso compuesto por doce
circulos pequenos dispuestos en tres lineas, siendo la superior horizontal y
formada por seis circulos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez
de las otras dos lineas en posicion vertical, de igual nimero de circulos y del
mismo tamano, esta figura que forma la letra T estd encerrada dentro de una
elipse, y en la parte inferior la denominacién TELEFONICA DEL PERU segun
modelo, que distingue aparatos telefdnicos, de telefonia, de telegrafia, de
transmision de mensajes ordenados y todos los demas productos de la clase 9
de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 15812 vigente hasta el 5
de junio del ano 2005.

- Marca de producto constituida por un grafico caprichoso compuesto por doce
circulos pequenos, dispuestos en tres lineas, siendo la superior horizontal y
formada por seis circulos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de
las otras dos lineas en posicidn vertical, de igual nimero de circulos y del mismo
tamano, esta figura que forma la letra T esta encerrada dentro de una elipse
y en la parte inferior la denominacién TELEFONICA DEL PERU segun modelo,
que distingue tarjetas, folletos, catalogos, revistas, publicaciones periédicas y no
periodicas y todos los demas productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita bajo Certificado N° 15630 vigente hasta el 24 de mayo del ano 2005.

- Marca de producto constituida por la denominacién TELEFONICA DE ESPANA
en letras caracteristicas, antecedida por la figura de una letra T, formada por
diez circulos pequenos dentro de un circulo grande segun facsimil, que distingue
publicaciones y folletos publicitarios de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita bajo Certificado N° 74478 vigente hasta el 25 de abril del ario 2003.

- Marca de servicio constituida por un grafico caprichoso compuesto por 12 circulos
pequenos dispuestos en tres lineas, siendo la superior horizontal y formada por
seis circulos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos
lineas en posicion vertical, de igual nimero de circulos y del mismo tamano,
esta figura que forma la letra T esta encerrada dentro de una elipse y en la parte
inferior la denominacion TELEFONICA DEL PERU segun modelo, que distingue
servicios de construccion y reparaciones y todos los demas servicios de la clase
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37 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4208 vigente hasta el
24 de mayo del ano 2005.

- Marca de servicio constituida por un grafico caprichoso compuesto por doce
circulos pequenos dispuestos en tres lineas, siendo la superior horizontal y
formada por seis circulos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de
las otras dos lineas en posicion vertical, de igual nUmero dos circulos y del mismo
tamano, esta figura que forma la letra T esta encerrada dentro de una elipse
y en la parte inferior la denominacion TELEFONICA DEL PERU segin modelo,
que distingue servicios de programacion de ordenadores, servicios de estudio
redaccion, realizacion y ejecucidn de toda clase de informacion y proyectos, de
dictdmenes, evaluaciones, peritajes e informes técnicos y econémicos de la clase
42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4209 vigente hasta el
24 de mayo del ano 2005.

2. Las marcas constituidas por letras
2.1. Marco conceptual

Es usual que empresas de diversos sectores empleen una o varias letras del alfabeto
para distinguir sus productos o servicios. Las razones que pueden llevar a la eleccion
de este tipo de signos radican en su simplicidad y facil retencidn.

Para analizar la posibilidad de que letras del abecedario accedan al registro, se debe
tener en cuenta lo establecido por el Articulo 128° inciso c) del Decreto Legislativo
N©° 823, en donde se enumera entre los signos registrables a aquellos constituidos
por letras, nimeros y combinacion de colores.

En general el objetivo del Articulo 128° del Decreto Legislativo N° 823 es permitir el
registro de signos -sin restriccion alguna en razén a su forma- siempre que sirvan
para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra empresa.
Ahora bien, en cada caso concreto debera examinarse si un signo posee -en relacion
con los productos o servicios que se quiere distinguir- esta capacidad distintiva.

Por tanto, el hecho que las letras y numeros figuren expresamente en la lista
no exhaustiva del Articulo 128° del Decreto Legislativo N° 823, no significa
necesariamente que en todos los casos estos signos sean registrables, aun cuando
no se pueda negar en términos generales la capacidad distintiva abstracta que
poseen. En este sentido, es mas probable que signos compuestos por una letra o
cifra que no ostenten una forma particular carezcan de esta capacidad distintiva,
que en los casos de signos compuestos por una combinacion de letras o cifras o de
una letra o cifra que tenga una configuracion especial. En efecto, es dificil suponer
que el publico consumidor percibira una letra o cifra sin ningun tipo de configuracion
especial como proveniente de un origen empresarial determinado. Ahora bien, la sola
modificacion del tipo de escritura a tipos o caligrafia universalmente reconocidos
(por ejemplo, cursiva) no le da a la marca necesariamente la distintividad requerida.
Por lo anterior, la fuerza distintiva de los signos constituidos por una letra del
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alfabeto se concentrard mas bien en la peculiar configuracidn grafica. Ello indica que
el componente fonético en la comparacion entre signos compuestos por letras, pasa
a un segundo plano. Ello trae como resultado una relativa tolerancia en la admision
de una gran aproximacion en los aspectos fonéticos de las marcas constituidas por
una letra. En estos casos, la admision de una nueva marca con estas caracteristicas
solo sera posible cuando presente una total y radical diferenciacién en su disefo
respecto de las anteriormente registradas, circunstancia que elimina el riesgo de
confusion por la impresion grafica que produce en la mente de los consumidores.

En forma excepcional, una letra por si sola tendra caracter distintivo cuando
su empleo en relacidén con los productos o servicios que se quiere distinguir es
poco usual, de tal forma que el publico pueda percibirla como proveniente de un
determinado origen empresarial.

De otro lado, teniendo en cuenta que las letras del alfabeto en el idioma castellano
son 29'®, el otorgamiento de un derecho de exclusiva a favor de una persona sobre
signos compuestos por una letra que no presentan una forma particular, podria
constituir una barrera de acceso al mercado. En concreto, el registro de estos signos
podria contravenir las prohibiciones referidas a los signos genéricos y descriptivos.
Asi, si alguno de ellos indica la expresion habitual o abreviada de un determinado
componente o producto (por ejemplo, las letras TV como abreviatura de television)
se entiende que en estos casos su acceso al registro esté vedado en virtud de la
prohibicion referida a los signos genéricos.

Asimismo, es frecuente que en determinados sectores - por ejemplo, el alimenticio
- se usen las primeras letras del alfabeto para designar el nivel cualitativo de los
productos (por ejemplo, la letra A se utiliza para referirse a productos de calidad
superior] o que en algunos medicamentos se consigne la vitamina que contiene
(A, B, C, D, EJ, con lo que se incurriria en el ambito de la prohibicion que afecta
a los signos descriptivos. Del mismo modo, para ciertos productos o servicios es
habitual el empleo de una letra aislada para indicar peculiaridades cualitativas
concretas o para sefalar la clase o modelo (como sucede con los automoviles o con
las prendas de vestir: D para indicar el combustible tipo Diesel o M para indicar la
talla médium), hecho que incidiria nuevamente en la prohibicion concerniente a los
signos descriptivos.

El fundamento del rechazo al registro de este tipo de signos se basa en que en
determinados casos las letras son imprescindibles e insustituibles para identificary
caracterizar inmediatamente ciertos productos o servicios.

103 Si bien el Diccionario de la Lengua Espafiola en su Vigésima Primera Edicion 1992 -acabado
de imprimir en Madrid en abril de 1997- consigna 29 letras, el X Congreso de la Asociacion de
Academias de la Lengua Espafola ha aprobado el 19 de julio de 1998 la supresion de la CH y la
LL como letras independientes en todas las obras, incluidos los diccionarios que se editen bajo
su patrocinio, por considerar que la primera es un fonema y la segunda una doble composicion
de letras. Dicha modificacién quedard plasmada en la nueva edicion del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espafola prevista entre 1998 y 1999 (en Internet http://sgwww.u.waterloo.
ca/~dmg/espanol/node13.html].
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Atendiendo a lo antes expuesto, la Sala considera que por lo general podra registrarse
como marca un signo constituido por una letra cuando se conjuguen tres supuestos:
primero, que goce de caracter distintivo en base a su configuracién gréfica peculiar
o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestion; segundo, que
la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en
relacion con los productos o servicios que pretenda distinguir; y tercero, que el signo
sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes
a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusidn con una marca
antes registrada.

No obstante, de conformidad con el Articulo 105° primer parrafo de la Decision
344 concordado con el Articulo 170° primer parrafo del Decreto Legislativo N° 823,
en estos casos la inscripcion no excluird la libre utilizacion por terceros a titulo
descriptivo de la letra asi como de la fonética que recaera forzosamente en el
dominio publico, mas no se permitira la utilizacion de la dimension grafica que en
exclusiva se reserva al titular.

La misma regla debe proyectarse coherentemente sobre el alcance del derecho de
exclusiva que se confiere al titular de la marca (Articulo 104° de la Decision 344,
concordado con el Articulo 169° del Decreto Legislativo N° 823).

2.2. Aplicacion al caso concreto

La observante alega en su apelacion que esta logrando posicionarse en el mercado
con su marca T, por lo que de permitirse que la solicitante utilice en el Pert la
misma estrategia, se ocasionaria un inminente riesgo de confusiéon en perjuicio
del publico consumidor, dado que éste automaticamente relaciona a Telefdnica de
Espafna con la letra “T" (fojas 52). Tal afirmacion lleva a pensar a la Sala que la
observante pretende que se le reconozca un derecho sobre la letra “T” en abstracto.
A este respecto, la Sala advierte que la mayoria de los sistemas referidos a
telecomunicaciones empiezan con la letra “T", tales como: teléfono, television,
telégrafo, teletipo, teleconferencia, debido a que el término “tele” es un elemento
que entra en la composicion de algunas palabras con el significado de “a distancia”.’"
En consecuencia, conceder un derecho de exclusiva sobre la letra T en abstracto
para distinguir los servicios de telecomunicaciones puede generar una barrera al
mercado para otros competidores, quienes no podran utilizar libremente esta letra
para hacer referencia a los servicios que distinguen. Por esta circunstancia, ademas,
puede razonablemente suponerse que el publico se ha acostumbrado a percibir la
letra “T” en relacién a los servicios relativos a telecomunicaciones, resultando en
este sentido un signo evocativo en relacion con los referidos servicios.

Por lo anterior, signos constituidos por la letra “T" para telecomunicaciones
pueden acceder al registro en la medida que presenten una configuracion especial
y permitan indicar un origen empresarial determinado. En el caso concreto, dado
que tanto el signo solicitado como la marca de la observante estan revestidos de una

104 Diccionario de la Lengua Espafola, Vigésima Primera Edicion 1992, Madrid, 1997, p. 1953.
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forma particular, corresponde a la Sala analizar si existe riesgo de confusion entre
ambos.

3. Determinacion del riesgo de confusion

En derecho de marcas, existen dos posibles formas de confusidn: el consumidor
puede atribuir erroneamente a una empresa los productos fabricados por otra, ya
sea porque confunde un signo por otro -riesgo de confusién directa- o bien porque
aun diferenciandolos claramente, cree que ambos pertenecen a un mismo titular
o que entre los titulares de los signos existen relaciones empresariales -riesgo de
confusidn indirecta-.

En opinion de la Sala, para determinar la existencia o inexistencia del riesgo de
confusion es necesario analizar el grado de semejanza entre los signos, la mayor o
menor similitud de los productos o servicios diferenciados por los signos y la fuerza
distintiva de los signos.

De conformidad con el Articulo 83° inciso a) de la Decisién 344 concordado con
el Articulo 130° inciso a) del Decreto Legislativo N° 823, la Sala estima que son
cuatro las situaciones en las que es posible determinar la existencia de un riesgo
de confusion:

- Signos idénticos distinguen los mismos productos o servicios. En este caso la
Sala asume que existe un riesgo de confusion; no siendo necesario analisis
alguno.

- Signos idénticos distinguen productos o servicios semejantes.
- Signos similares distinguen los mismos productos o servicios.
- Signos similares distinguen productos o servicios semejantes.

En general, la confusion de signos semejantes es mayor cuanto mayor similitud
exista entre los productos o servicios a distinguir.

A fin de establecer si los productos o servicios que distinguen los signos son
semejantes se deberd analizar si entre éstos existe similitud o conexiéon competitiva,
ya sea porque tienen la misma o similar naturalezay finalidad, son complementarios
o0 sustitutos, se expenden a través de los mismos canales de comercializacion o se
dirigen al mismo publico consumidor.

En el presente caso, se aprecia que el signo solicitado pretende distinguir servicios
de telecomunicaciones, es decir, los mismos servicios que distinguen las marcas
registradas a favor de la observante en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. En
tal sentido, tratdndose de servicios idénticos, la Sala considera que se incrementa el
riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el examen comparativo
de los signos, exigiéndose una mayor diferenciacion entre los mismos.
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Es practica de esta Sala, para determinar si dos signos son semejantes, partir de la
impresion en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor
de los correspondientes productosy servicios. Por lo general, éste no podra comparar
ambos signos uno al costado del otro, sino que, el signo que el consumidor en un
momento determinado tenga al frente va a ser confrontado con el recuerdo mas o
menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos
signos distintivos debe de considerarse principalmente aquellas caracteristicas que
generalmente son recordadas por el publico consumidor. El recuerdo y capacidad de
diferenciacion que puede tener el publico estara determinado por los productos o
servicios a distinguir y especialmente por la atencion que usualmente se dé para la
adquisicion y contratacion de esos productos o servicios.

En el caso concreto, tratandose de servicios del campo de las telecomunicaciones
resulta razonable pensar que el publico consumidor hara un atento analisis al
decidir su contratacién en funcion de calidad, precio y de acuerdo a sus necesidades
particulares.

La Sala considera, tal como lo afirmara anteriormente, que el aspecto fonético en
la comparacion de los presentes signos pasa a un segundo plano. En ese sentido,
la atencion se fija en la composicion especial y grafica del signo solicitado. Por ello
puede acceder al registro otro signo conformado por la letra T si presenta elementos
complementarios que otorgan distintividad respecto de los signos registrados.

Desde el punto de vista grafico, se puede apreciar que si bien los signos en cuestion
estan constituidos por la letra T, la configuracion especial que presenta cada uno de
ellos suscita en el consumidor una impresion visual completamente diferente. Asi,
es dificil que pueda confundirse un grafico formado por un conjunto de diez o doce
circulos pequenos que forman una letra T dentro de una elipse o de un circulo, seguln
sea el caso, con una bien definida letra T estilizada acompanada de cuatro filas de
pequenos cuadrados.

Estas diferencias se ven acentuadas en el caso de los signos mixtos de la observante,
toda vez que incluyen las denominaciones TELEFONICA, TELEFONICA DEL PERU y
TELEFONICA DE ESPANA, respectivamente, las que van a determinar junto con el
elemento figurativo la procedencia empresarial de los servicios.

Asimismo, cabe precisar que la configuracion grafica particular que presenta el
signo solicitado permite diferenciarlo de las demas marcas registradas a favor de la
observante en las clases 9, 16, 37 y 42 de la Nomenclatura Oficial -en las cuales basa
su observacién- ya que éstas presentan caracteristicas graficas propias distintas a
las, del signo solicitado, tales como la especial agrupacién de circulos pequefos
formando una letra T al interior de un circulo o una elipse.

En cuanto a la posibilidad senalada por la observante de que se produzca un riesgo
de confusion por cuanto el publico automaticamente asocia la “T" con su empresa,
la Sala conviene en precisar que como se ha sefalado en el punto 2.2, la letra “T"
hace referencia directa a servicios de telecomunicaciones, por lo que no es posible
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otorgar un monopolio sobre esta letra en favor de un solo titular. Ademas, nadie al
referirse verbalmente a la empresa apelante diria algo como “voy a la compaiia
T" y los signos registrados soélo le servirian visualmente para percatarse de que se
encuentra ante un local o un servicio de esa compahia.

Atendiendo a lo expuesto la Sala concluye que, aun cuando se trata de los mismos
servicios, la no similitud entre los signos en cuestion determina que no exista riesgo
de inducir a confusion al publico consumidor ni respecto a los signos ni respecto al
origen empresarial de los mismos.

Por lo anterior, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicidn prevista
en el Articulo 83° inciso a) de la Decision 344 concordado con el Articulo 130° inciso
a) del Decreto Legislativo N° 823.

4. Determinacion de la notoriedad de las marcas de la apelante

La calificacion de una marca como notoriamente conocida constituye la base
juridica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de
marcas nacional; proteccion privilegiada frente a los principios de inscripcién registral,
territorialidad e inclusive puede trascender el principio de especialidad.

De ahi que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisidn 344y
el Decreto Legislativo N° 823, confiriendo este Gltimo una proteccidn especial en un
titulo especifico: “Titulo XI, Marcas Notoriamente Conocidas”.

En base a dicha proteccion juridica especial, la notoriedad de una marca no puede
ser considerada como una simple concesion o un reconocimiento otorgado por la
sola manifestacion de voluntad de una de las partes. Por el contrario, la notoriedad
es un reconocimiento especial que requiere de comprobacién y que es asignado a
discrecion por el juez o la autoridad administrativa competente cuando la marca
retne las condiciones necesarias que permitan calificarla como tal, situacion
cambiante en el tiempo, por cuanto “lejos de ser una figura estatica la marca notoria
es una figura dindmica: la notoriedad constituye por su propia naturaleza una situacion
oscilante porque su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) esta
sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su vida, una misma marca
puede ascender o descender en la escala de la notoriedad”.'%

La Sala conviene en senalar que de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
IV del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS, toda autoridad del
Estado que advierta un error u omision en el procedimiento deberd encausarlo de
oficio o a pedido de parte. En este sentido -aun cuando los dispositivos relativos
a la notoriedad no hayan sido invocados expresamente por la apelante- ésta si ha
argumentado en repetidas oportunidades que su marca goza de la calidad de notoria

105 Fernandez-Névoa, “El relieve juridico de la notoriedad de la marca”, Revista de Derecho Mercantil,
N° 112, abril-junio, Madrid, 1969, p. 178.
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(fojas 26, 67, 70, 71), por lo que la Sala debe analizar si la presente solicitud esta
incursa en las prohibiciones de registro relativas a la notoriedad prescritas en el
Articulo 83° incisos d) y e de la Decisidn 344, recogidos de manera idéntica en el
Articulo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo N° 823.

4.1. Articulo 83° inciso d) de la Decision 344 - Articulo 130° inciso d) del Decreto
Legislativo N° 823

Se establece que no podran registrarse como marcas los signos que constituyan
la reproduccion, la imitacion, la traduccion o la transcripcidn, total o parcial, de un
signo distintivo notoriamente conocido'® en el pais en que se solicita el registro o
en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibicion sera aplicable, con
independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine
a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida
como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

De la lectura de dicho articulo se advierte que para que la marca notoriamente
conocida goce de una proteccidn especial es necesario el cumplimiento de ciertas
condiciones:

4.1.1. Condiciones de la proteccion
a) La marca debe ser notoriamente conocida por los sectores interesados.

El uso y difusion de una marca pueden revestir diversos grados en cuanto a la
extension del conocimiento de la misma entre el publico consumidor. Puede ocurrir
que la extension del conocimiento de la marca se haya producido tan sélo entre el
publico perteneciente al circulo interesado o que la marca se haya difundido entre la
generalidad del publico consumidor.

En relacion al universo de personas que debe tomarse como referencia, la norma
bajo analisis establece que la marca debe ser notoriamente conocida por los
sectores interesados. No se requiere que la marca sea conocida por el publico en
general. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en lo relativo a ciertos tipos
de productos de consumo masivo o de servicios publicos, el sector pertinente del
publico coincidira con el publico en general.

Sobre el conocimiento de la marca notoria, cabe citar lo expresado por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en la conclusion N° 4 del Proceso 17-1P-96:'%7
“Para que una marca pueda considerarse como notoria, ademas del registro de la

106 Bajo el concepto de signo distintivo notoriamente conocido se entiende comprendido en forma
unanime, de acuerdo a la doctrinay al criterio expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en reiteradas sentencias, a la marca notoriamente conocida. Es mas, en el mismo inciso d)
lineas mas abajo se emplea sélo el término “marca notoriamente conocida”.

107 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 7 de marzo de 1997. p. 24.
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misma en varios Paises se requiere del conocimiento que de ellay de sus productos
tenga el grupo o sector econémico al que pertenece la marca, y asi mismo, de la
difusidon que de ella haya hecho su titular, sea en el Pais en el cual se reclame la
notoriedad o en el extranjero”.

En cuanto al grado de extension del conocimiento de la marca notoria, el Tribunal
Andino ha considerado que “para que una marca tenga tal categoria y reduciéndose
su conocimiento a un grupo o publico relevante, no podria aceptarse un porcentaje
menor de un 60 %, porcentaje que podria variar de acuerdo al producto a que se
refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o
popular, el porcentaje bien podria ser mayor...""%

En tal sentido, el sector pertinente del pUblico debera determinarse en cada caso
concreto de acuerdo a los productos o servicios de que se trate.

Existen criterios que pueden servir para determinar el sector interesado,
tales como: establecer cuales seran los usuarios potenciales del servicio (asi,
no es igual el sector pertinente de un producto especializado -tal como una
maquina-herramienta o un producto farmacéutico contra el cancer- que el de uno
de consumo generalizado, como una gaseosa). También ayuda conocer cuales son
los canales de distribucién del producto o servicio (asi, no es igual la forma de
distribucion del servicio de energia eléctrica que el servicio de delivery de alimentos
preparados o el de calibracién de balanzas de alta precision). Asimismo, resulta
relevante establecer los circulos comerciales y empresariales interesados (asi,
es muy vasto el circuito de involucrados en la comercializacion del arroz -sector
agricola, molinos de pilado, centros de seleccion y envasado, distribuidores,
mayoristas, minoristas y consumidores-y muy limitado el circuito de interesados en
la venta de bisonés: confeccionista, comerciante y usuario).

b) Lamarcadebe sernotoriamente conocida en el pais en que se solicita el registro,
en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Esta premisa estad referida al espacio o territorio en el cual la marca debe ser
conocida. La extension territorial de la notoriedad de la marca puede ser nacional,
regional o internacional.

El articulo bajo analisis no restringe la notoriedad de la marca al pais en que se
invoca la proteccion, ello a fin de garantizar que signos que no sean notoriamente
conocidos en nuestro pais'” (es decir, en todo el mercado peruano) pero que si gozan
de notoriedad en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, no
sean objeto de usurpaciones por parte de terceros.

108 Proceso N° 20-IP-97 en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 del 30 de marzo de 1998, p.
34.

109 En iguales términos, Massaguer, Algunas cuestiones basicas acerca de la marca renombrada,
Aranzadi Civil, N°® 23, enero 1994, p. 18.

145

U indecopi



1 46 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los
casos de marcas notorias de fuera de la Subregidn, no es suficiente la notoriedad en
el extranjero sino que se requiere que exista reciprocidad. Asi, “cualquiera que sea
el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistral la esté
empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias
andinas, siempre que el pais conceda un trato reciproco”.'®

Pachén/Sanchez Avila sefialan que dicha reciprocidad puede nacer, bien de un tratado
bilateral o multilateral o de una fuente legislativa interna, independientemente del
requisito de ser conocidas en el respectivo Pais Miembro en donde se pretende
alegar la notoriedad".

Cabe precisar que el Perl no ha suscrito convenios con terceros paises para el
reconocimiento reciproco de marcas que gocen de notoriedad internacional ni ha
hecho tal reconocimiento en su legislacion interna.

c] Untercero no puede acceder al registro de la marca notoriamente conocida

Solo el titular de la marca notoriamente conocida puede solicitar el registro del
signo.

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en el Proceso N° 20-1P-97, para que el titular de una marca notoria pueda oponerse
al registro de su marca debe necesariamente haber obtenido su titularidad a través
del registro''’? (entiéndase en el pais donde se reclama la proteccion o en el pais de
origen), ya que es a base del registro cuando nace el derecho exclusivo de la marca
y con el uso posterior o difusion una marca puede convertirse en notoria'®. Sin
embargo, puede reconocerse la notoriedad de las marcas de aquellos titulares que
procedan de sistemas de adquisicion del derecho por el uso de la marca (Estados
Unidos de América, Reino Unido, Corea del Sur, etc.).

Al respecto, conviene citar lo establecido por el Tribunal Andino en el citado Proceso:

“Para el caso de la Subregion Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del
derecho marcario previsto en el Articulo 92° de la Decisién 344, la marca notoriamente
conocida debe estar forzosamente registrada, pues a base del registro nace el derecho
exclusivo de la marca y el registro con el uso o difusion puede conducir a que una marca
se convierta en notoria En cambio, fuera del Area Andina el usuario extraregistral de
la marca notoria podria con éxito presentar observaciones al registro de otra marca

110 Proceso N° 20-IP-97 (nota 7), p. 35.

111 Ob.cit., pp. 248y 249.

112 Cfr. Arean Lalin, Las marcas notorias y la pirateria marcaria, en: Los retos de la Propiedad Industrial en
el siglo XXI, Lima 1996, p. 181, haciendo referencia a la interpretacion dada por el Tribunal Andino.
Diferente situacion se da a nivel internacional en el supuesto del Articulo ébis del Convenio de Paris.
Al respecto ver punto 4.2.4.

113 Bueno Martinez, La marca notoria y la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, p. 18.
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idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de
concesion marcaria”.""*

d) Uso efectivo de la marca notoria en el mercado nacional o subregional

El Articulo 83° inciso d) no define claramente si es necesario el uso de la marca en
el pais en el que se solicita proteccion o basta su conocimiento a través de medios
como la television, revistas o periddicos u otros medios de comunicacién modernos
(por ejemplo, el Internet).

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-
IP-97 sefala que: “La legislacién comunitaria regida por la Decisiéon 313 [en los
mismos términos por la 344] no exigia que la marca notoria sea usada en un Pais,
aceptando tal categoria cuando la marca es tan solo conocida, y esto en razon
de que los adelantos cientificos de los medios de comunicacion han acelerado
vertiginosamente la posibilidad que los hechos producidos en un Pais se conozcan y
expandan inmediatamente en otro Pais y en otro continente..... Uso y conocimiento
de la marca notoria no son requisitos concomitantes o simultaneos exigidos por la
Decision 313",

Similar interpretacién se encuentra en la doctrina: Conforme lo sefialan Pachén/
Séanchez Avila, “la disposicién comentada no exige que la marca notoriamente conocida
se haya usado en el Pais Miembro de que se trate. Basta que ella sea conocida en
el Estado en que se solicite el registro; en el comercio subregional o en el comercio
internacional sujeto a reciprocidad”.'"

Las anteriores interpretaciones corresponden con el reconocimiento que el
desarrollo del comercio internacional, el trafico internacional de mercancias, el
mayor contacto entre comerciantes y empresas de diferentes paises, el acceso mas
facil a nuevas fuentes de informacion comercial, el incremento en el nimero de
personas que viajan o que tienen contacto con el extranjero y las técnicas modernas
de publicidad y promociéon de productos y servicios han hecho que los signos
distintivos de las empresas y sus prestaciones se conozcan no sélo en los paises en
que los productos o servicios se encuentran en el mercado, sino también en otros
paises de la misma region o de otras partes del mundo'”.

4.1.2 Circunstancias indicativas de la notoriedad
El legislador andino no se preocupa por identificar los rasgos de la notoriedad.

En ausencia de definiciones da un conjunto de criterios orientadores de caracter
fundamentalmente cuantitativo que facilitan la aplicaciéon de la norma por parte

114 Proceso N° 20-1P-97 (nota7) p. 37.

115 Proceso N° 20-1P-97 (nota7) p. 23.

116 Pachdn/Sanchez AVILA. El régimen Andino de la propiedad industrial, Bogota, 1995, p. 248.

117 Doc. OMPI/MAQ/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la proteccion de las marcas notoriamente
conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 8.
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de las Autoridades nacionales y regionales, permitiéndoles determinar cuando el
conocimiento de la marca es suficiente para considerar que ésta es notoriamente
conocida. Previamente debe resolverse la cuestion de quiénes deberian tener dicho
conocimiento y donde deberia conocerse la marca.

a) Criterios
Para determinar cuanto conocimiento es necesario para calificar una marca como
notoria, el Articulo 84° de la Decision 344 concordado con el Articulo 188° del Decreto

Legislativo N° 823 senala los siguientes criterios:

- La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico como signo
distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

- Laintensidad y el &mbito de difusiony de la publicidad o promocién de la marca;
- Laantigiedad de la marca y su uso constante;

- Elanadlisis de produccion y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Los anteriores criterios estan relacionados con la medida en que el publico conoce
un producto o servicio. Dichos criterios no son necesariamente concurrentes, por
lo que dependiendo del caso en concreto - podria bastar con que el titular de la
marca demuestre, a su propia eleccion, que se cumple con uno o varios de ellos para
acreditar que su marca es notoriamente conocida.”® En adicidon a estos criterios, la
autoridad competente podra tomar en consideracion otras circunstancias indicativas

de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo'"?, tales como:

- la extension del conocimiento de la marca entre los circulos empresariales que
comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

- la fuerza distintiva de la marca, segun se trate de una marca fuerte o débil;

- laexistenciay difusion de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros
para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

- eltipoyamplitud de los canales de comercializacion en los que se distribuyen los
productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

- los registros efectuados y la proteccion obtenida en distintos paises;y,

- los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

118 Alrespecto, ver Otero Lastres. La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario
andino, en: Memorias, Seminario Internacional, La integracion, derecho y los tribunales comunitarios,
Quito 1996, p. 260.

119 Ver Doc. OMPI/MAQ/CCS/97/1 (nota 16), pp. 10y ss.
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b) Cargade la prueba

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega
la notoriedad de la marca, ésta sera la primera interesada en aportar los medios
probatorios que logren crear conviccion en la Autoridad administrativa respecto a la
notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa,
a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la conviccion
del juez en la prestacion jurisdiccional”.’?® En ello radica, precisamente, la esencia
y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el
administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podran aportar cualquier medio probatorio admitido
en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad
diversa, resultados de sondeos de opinion entre el publico consumidor o en los
circulos empresariales, certificados de registro de la marca en paises extranjeros,
inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten
las sumas invertidas en la publicidad y promocion de la marca. Aparte de estos
medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba
indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacionaly de los
medios modernos de transporte, comunicaciones y promocion en el mercado global,
tales como publicidad relacionada con el intercambio turistico (revistas distribuidas
en vuelo por las compaiias de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas
interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado
territorio, existencia de actividades de fabricacion, compras o almacenamiento
por el titular de la marca en el territorio en que se busca la proteccidn, efectos de
publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego
de haber recibido un mensaje publicitario] proyectada de un territorio a otro, difusion
internacional de eventos deportivos y espectaculos en los cuales hay contenido
publicitario, etc.”"’

No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de conocimiento
de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado origen
empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador respecto
de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios
aportados por las partes.

Al respecto, el Tribunal Andino senala en la sentencia del Proceso N° 5-IP-94 que:
“... cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador
en la via administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la
notoriedad de una marca, bien porque cuando actua de oficio -como en el caso de
rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla- pueda aplicar su propio conocimiento
acerca de la notoriedad de la marca ...

120 Buzaid, De la carga de la prueba, centro de Estudios de Filosofia del Derecho, Maracaibo, 1975, p. 10.
121 Doc. OMPI/MAQ/CCS/97/1 [nota 16), pp. 9y 10.
122 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.

« CETE U indecopi



1 50 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en la referida sentencia del Proceso N° 20-1P-97 senala
que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se
haya convertido en notoria, el principio notoria non egent probatione no es aplicable,
sin perjuicio de que si podria serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA
®, cuyo extensisimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que
necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales
como hecho notorio no necesitado de prueba.

Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la
notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente -lo cual
no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administracion- la oficina
competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad
invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna.
En efecto, si bien deben existir pruebas que acrediten la notoriedad de la marca
-ya que dicho reconocimiento no puede ser atribuido arbitrariamente por la Autoridad
administrativa -ello no significa necesariamente que éstas deban ser aportadas
fisicamente por la parte interesada, pues en virtud del principio de la comunidad de
la prueba’®, ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado.

Frente a ello, la Autoridad administrativa debera decidir por mandato legal, incluso
de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no
solo de marcas que puedan crear confusion con otras notoriamente conocidas, sino
también de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o
aprovechamiento de la reputacion de las marcas notorias. Esta participacion activa
de la administracion en la determinacion del caracter notorio de la marca, garantiza
la proteccion del signo en beneficio no sélo de su titular, sino del publico consumidor
en general.

Laproteccionde la marca notoria se concede, de un lado, por cuanto la Administracion
reconoce a su titular prerrogativas especiales -premiando su esfuerzo orientado
a alcanzar y mantener el posicionamiento de su marca en el mercado- frente a
competidores que desean obtener una ventaja econémica explotando la reputacion
ganada, induciendo a confusion al publico consumidor o diluyendo la fuerza distintiva
de la misma.

De otro lado, el interés del consumidor exige la debida diferenciacion entre los
competidores y posibilidad de identificar sin lugar a confusion los productos que ha

123 “El principio de la comunidad de la prueba, también [lamado de la adquisicion. Consecuencia de la unidad
de la prueba de su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente
pretender que sdlo a este beneficie, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela
n cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refierel...) EL fin del proceso es la
realizacion del derecho mediante la aplicacion de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen
los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa a quién les haya pedido o
aportado; desde el momento que ellas producen la conviccion o certeza necesaria, la funcion del Juez se
limita a aplicar la norma reguladora de esa “situacién de hecho”, en: Devis Echandia, Teoria General de
la Prueba Judicial, Tomo |, Buenos Aires, 1981, p. 118.
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probado y con los cuales ha quedado satisfecho. En tal sentido, si se condicionara la
notoriedad de una marca tan sdlo a los medios probatorios efectivamente aportados
por las partes, podria otorgarse el registro de un signo que pudierainducir a confusion
a los consumidores, con lo que se les privaria de su derecho a elegir libremente
entre los productos y servicios del mercado en funcidén a su origen empresarial,
ademas del hecho de verse expuestos a adquirir un producto o contratar un servicio
que no posea la calidad o alguna otra caracteristica esperada.

Asi lo entiende el Tribunal Andino, al sefalar que .. la naturaleza de proteccién que la
ley otorga a la marca notoriamente conocida es en beneficio no sélo de su titular que goza
de un derecho individual, sino del consumidor cuya proteccion va en interés general de
la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia
de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las
pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al
juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien
corresponde la apreciacion de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe
decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear
confusién con otra considerada como notoriamente conocida”.'%

En consecuencia, en estos casos excepcionales, la Autoridad administrativa esta
premunida de la capacidad para realizar una evaluacion con respecto al desarrollo
de la marca en el mercado a fin de determinar si la misma redne la condicion de
una marca notoria. Al respecto, el Articulo 1° del Decreto Legislativo N° 807 -Ley
sobre Facultades, Normasy Organizacion del INDECOPI- establece que la Autoridad
administrativa goza de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones
relacionadas con los temas de su competencia. Ademas, el Articulo 33° del Decreto
Supremo N° 025-93-ITINCI -concordado con el Articulo 47° del Decreto Legislativo
N©° 807- faculta a la Sala para solicitar los informes y dictdmenes y en general todos
aquellos elementos de juicio que se requieran para la mejor resolucion del caso.

4.1.3. Contenido de la proteccion

a) Si la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente del publico del
pais o la Subregion y pertenece a un tercero, esto es, si se han configurado
los supuestos de hecho relevantes antes senalados, se procederd de acuerdo
al Articulo 83° inciso d) de la Decision 344, Articulo 130° inciso d) del Decreto
Legislativo N° 823 a denegar el registro del signo solicitado, siempre que éste
constituya la reproduccion, imitacion, traduccion o transcripcion total o parcial
de la marca notoriamente conocida. Es de precisar que la proteccidon no solo
se extiende a conflictos con otras marcas -incluidos simbolos, emblemas o
logotipos- sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales.

Sibienesciertoqueexpresionestalescomoreproduccion,imitacionytranscripcion
son empleadas algunas veces en el lenguaje cotidiano como sindnimos, la Sala
conviene en precisar que dichos términos también son utilizados en contextos

124 Proceso N° 5-IP-94 (nota 21), p. 7.
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distintos para resaltar un aspecto instrumental o material diferente. Al respecto,
cabe precisar el significado conceptual de cada uno de estos términos:

- Se entiende por reproduccion a la cosa que reproduce o copia un original, copia
de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecanicos.'® En
consecuencia, la reproduccion tiene lugar cuando se copia un modelo a través
de procedimientos manuales o mecanicos, tales como el calco, la fotocopia o el
scanner, con el resultado de obtener una presentacion idéntica al modelo. En
tal sentido se entendera que un signo constituye la reproduccion de una marca
notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.'?

- Se entiende por imitacion aquello que produce el mismo efecto'”. Ejecutar una
cosa a ejemplo 0 semejanza de otra. Asi, un signo sera la imitacion de una marca
notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresion fonética
y/o grafica en la mente del publico consumidor. Una imitacion se daria en el caso
de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una
nueva como TABLUL.

- Se entiende por traduccion, la accion o efecto de expresar en una lengua lo que
estd escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretacidon que se da a un
texto.'?® Se considerara que un signo es la traduccion de una marca notoriamente
conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como seria el
caso de pretender registrar la marca DIAS FELICES existiendo una marca notoria
HAPPY DAYS o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traduccion se aplica en el caso de las marcas notorias
denominativas o donde el elemento denominativo es preponderante.

- Se entiende por transcripcion copiar en una parte lo escrito en otra'?, o escribir
en un sistema de caracteres lo que estd escrito en otro™. Frente a ello, se
entenderd que existe transcripcion parcial cuando el signo solicitado adopte
ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. Por otro lado, existira
transcripcion total cuando el signo solicitado constituya la marca notoria escrita
en caracteres alfabéticos distintos.”™ Un ejemplo de ello seria la transcripcion a
nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del
alfabeto griego o en caracteres chinos o cirilicos. También cuando se reproduzca
parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones
denominativas.

125 Diccionario de la Lengua Espafiola, Real Academia Espafola, Tomo Il, 21 edicion, Madrid, 1992, p.
1776.

126 Pachdn/Séanchez Avila, ob.cit., p. 252.

127 Garcia Pelayo y Gross. Pequefo Larousse Ilustrado, Buenos Aires, 1995, p. 562.

128 Diccionario de la Lengua Espanola, ob.cit., p. 2004.

129 Ibidem, p. 1330.

130 Garcia Pelayo y Gross, ob.cit., p. 1016.

131 Pachdn/Séanchez Avila, ob.cit., p. 252.

« CETE U indecopi



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES 'l 53
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

b) El registro se solicita para distinguir productos o servicios idénticos, similares
o distintos a los que distingue la marca notoriamente conocida.

La proteccion que otorga este inciso a las marcas notoriamente conocidas comprende
la prohibicion del registro de signos que cumplan con los supuestos anteriores
con independencia de los productos o servicios que se pretende distinguir, ya sean
idénticos, similares o distintos a aquéllos que distingue la marca notoriamente
conocida.

En tal sentido para que surta efectos la prohibicion establecida en el Articulo 83°
inciso d) de la Decision 344 concordado con el Articulo 130° inciso d) del Decreto
Legislativo N° 823, no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los
productos o servicios, sino que bastara con que el signo solicitado sea lareproduccion,
imitacion, traduccion o transcripcion parcial o total (aun cuando los productos o
servicios sean totalmente disimiles) de una marca notoriamente conocida para que
no pueda acceder al registro.

La proteccidn prevista es muy amplia, lo que obliga a ser extremadamente riguroso
en otorgar este reconocimiento. S6lo marcas que cumplan estrictamente con las
condiciones de proteccion establecidas en el punto 4.1.3 merecen la proteccion
prevista.

Si bien de acuerdo a lo descrito en el punto 4.1.3 a) no sdlo signos idénticos a la
marca notoriamente conocida deben ser prohibidos al registro, en la medida que en
este caso la proteccion va mas alla del principio de especialidad, es recomendable
en aras de los intereses de terceros, no extender la prohibicion al registro a signos
meramente similares con la marca notoriamente conocida.

4.1.4 Aplicacién al caso concreto

En el caso concreto, Telefénica de Espana S.A. senald en su escrito de apelacidon que
en el expediente N° 285302 -correspondiente a la solicitud de registro de la marca T y
logotipo en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial- presentaba diversas pruebas a fin de
acreditar la notoriedad de sus marcas. Sin embargo, la sala ha tenido a la vista dicho
expediente habiendo verificado que en el mismo no obra prueba alguna orientada a
acreditar la notoriedad invocada.

No obstante lo expuesto, respecto a las marcas registradas mediante certificados
N° 666y N° 4121, la Sala ha tomado en cuenta lo siguiente:

a) Conocimiento de las marcas en los sectores interesados
Las telecomunicaciones, sobre todo las que se dan mediante el sistema telefonico

convencional son utilizadas por la gran mayoria de habitantes del pais'™? -ya que
todos somos usuarios actuales o potenciales de los mismos- por cuanto constituye

132 A 1997 el 42% de hogares del pais contaba con teléfono. Tenencia telefénica segln estrato socio
econdmico. En internet: http://www.osiptel.gob.pe./Indicadores/tenenciatlf.htm.
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un servicio accesible, necesario y casi indispensable y no de caracter selecto o
restringido.

En el presente caso, la creciente integracién de las comunicaciones a nivel
nacional, el nimero de servicios prestados por la filial peruana de la observante'3,
su importancia y uso constante en nuestro pais asi como el hecho que durante
varios anos haya sido la Unica empresa autorizada a brindar servicios de telefonia
convencional en todo el Perd, ha determinado que sus signos sean conocidos no sélo
por las personas vinculadas a las telecomunicaciones sino por el publico en general
de nuestro pais como signo indicador de un determinado origen empresarial.

b) Extensidn territorial de los servicios

Conforme se ha senalado en el punto 4.1.1 b) para que una marca sea considerada
notoria se requiere que sea conocida dentro del ambito nacional o subregional.

La naturaleza misma del servicio telefonico obliga a tener puntos de acceso publico,
cabinas y teléfonos publicos™* y comunitarios ampliamente distribuidos. A esto
habria que agregar que la facilidad en el acceso a nuevas fuentes de informacion
a través de medios modernos de comunicacion, tales como la telefonia celular y
television por cable servicios prestados por la (empresa observante permiten que
los servicios de telecomunicaciones en general se extiendan a nivel nacional.

En el presente caso, el logotipo de la letra T se encuentra impreso en la mayoria
de aparatos telefonicos y celulares existentes en el pais. Ademas, las multiples
campanas publicitarias utilizadas por la filial peruana de Telefénica de Espana S.A.
para promocionar en forma constante en todo el territorio nacional los servicios
que ofrece, ya sea por medio de la television, paneles, folleteria, guia de teléfonos
publicidad en tarjetas, cabinas telefénicas, o por medio de las unidades de
transporte de la empresa en las que figuran sus signos distintivos, han contribuido
gradualmente a la difusion de sus marcas y a que estas se hayan extendido a una
gran parte del territorio peruano.

c) Titularidad sobre las marcas
Conforme consta del Informe de Antecedentes, Telefénica de Espana S.A es la

legitima titular de las mencionada marcas, al tenerlas debidamente registradas en
el Peru.

133 Al segundo trimestre de 1998 el nimero de lineas instaladas del servicio de telefonia fija local y de
larga distancia era de aproximadamente dos millones. Indicadores de telefonia basica. En internet
(cita 31), telefbasica.htm.

134 Al primer trimestre de 1998 se tenia casi 40,000 teléfonos publicos. Teléfonos publicos instalados
1995-Primer Semestre 1998. En Internet (cita 31), Telefpublinstal.htm.
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d) Pertenencia a un tercero

En el presente caso, el signo en conflicto ha sido solicitado por un tercero, esto es,
por Deutsche Telekom AG, persona distinta a Telefonica de Espana S.A., legitima
titular de las marcas.

e) Uso efectivo de la marca en el mercado nacional o subregional

De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que en el presente caso fluye del
propio mercado la magnitud de difusién, prestigio, uso constante y extension de
conocimiento por el uso que hace la filial peruana de las citadas marcas de Telefonica
de Espana S.A. como signos distintivos de un determinado origen empresarial no
solo entre el sector interesado sino entre el publico consumidor en general, por lo
que aun cuando ésta no haya cumplido con adjuntar medio probatorio alguno, la Sala
determina que en el presente caso se cumplen todos los supuestos para determinar
la notoriedad de los signos de Telefonica de Espana S.A. indicados en el punto 4.1.4.

Habiéndose determinado que las mencionadas marcas de Telefdnica de Espana S.A.
gozan de la calidad de notoriamente conocidas y que esta formula observacion a la
solicitud de registro por un tercero de un signo supuestamente similar a las mismas
corresponde analizar si el signo solicitado constituye la reproduccién, imitacion,
traduccion o transcripcion parcial o total de dichas marcas.

f) Contenido de la proteccion

En este orden de ideas, analizados los signos en su conjunto, la Sala ha verificado
lo siguiente:

- Los signos en cuestion no son idénticos o exactos, por lo que se concluye que el signo
solicitado no constituye la reproduccion de las marcas notoriamente conocidas.

- De otro lado el signo solicitado no constituye la imitacion de dichas marcas, ya
que si bien contienen como elemento relevante la letra T, ésta se ha estructurado
de distinta manera en cada uno de los signos, produciendo un impacto grafico
diferente. En relacion a su impresion fonética cabe precisar -conforme se ha
determinado en el punto 2 de la presente Resolucién- que tratandose de signos
compuestos por una letra el aspecto fonético no es determinante para su
impresidn en conjunto. En tal sentido, si bien comparten la misma pronunciacién
ello no determina que el signo solicitado sea percibido por el publico consumidor
como una imitacion de las marcas notorias, ya que en estos casos de marcas
compuestas por una letra, el registro no excluye la libre utilizacidn por terreros
de la fonética de la letra, la cual recaera forzosamente en el dominio publico.

- Dado que el signo solicitado esta constituido por una letra no puede darse una
traduccion del mismo. Conforme se ha sefalado en el punto 2.2 en el sector de
telecomunicaciones en general y en el de telefonia en especial la letra T no es
reivindicable por si sola por cuanto sélo puede acceder a registro en la medida
que posea una configuracion especial.
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- Por dltimo, el signo solicitado no constituye la transcripcion total o parcial de las
marcas notorias, ya que si bien comparten como elemento predominante la letra
T, éstos presentan una total diferenciacion en su disefio grafico, circunstancia que
elimina la posibilidad de que el signo solicitado sea considerado por el publico
consumidor como una transcripcion total o parcial de las marcas de Telefonica
de Espana S.A. Tampoco el signo solicitado ha sido escrito en caracteres distintos
a los de las marcas registradas.

4.1.5. Conclusion

En virtud a lo expuesto, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra
incurso en la prohibicion establecida en el Articulo 83° inciso d] de la Decision 344
concordado con el Articulo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823.

4.2. Articulo 83° inciso e) de la Decision 344 - Articulo 130° inciso e) del Decreto
Legislativo N° 823

Se establece que no podran registrarse como marcas aquellos signos que sean
similares hasta el punto de producir confusién con una marca notoriamente conocida,
independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se
solicita el registro. Esta disposicion no sera aplicable cuando el peticionario sea el
legitimo titular de la marca notoriamente conocida.

Para que esta prohibicidn surta efectos es necesario que concurran los siguientes
supuestos:

4.2.1. Que un tercero solicite el registro de un signo similar al grado de producir
confusion con la marca notoriamente conocida.

A diferencia del inciso anterior, el inciso e) del Articulo 83° de la Decisidn 344
concordado con el Articulo 130° inciso e) Decreto Legislativo N° 823 establece
expresamente que los signos deben ser similares hasta el punto de producir
confusion.

4.2.2. Independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales
se solicita el registro.

Si bien se senala que el signo solicitado debe ser similar a la marca
notoria independientemente de la clase que se trate, ello debe analizarse
conjuntamente con la expresién “sean similares hasta el punto de producir
confusién”, de lo cual se concluye que esta prohibicion queda supeditada a
que el signo se solicite para distinguir productos o servicios idénticos o
semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si pertenecen
a una misma clase de la Nomenclatura Oficial] a los que distingue la marca
notoria.™

135 Cfr. Otero Lastres, ob.cit., p. 252.
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4.2.3. Diferencias entre el inciso d) y el inciso e) del Articulo 83° de la Decision 344
(concordado con el Articulo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo No 823)

En la medida que el alcance de la prohibicion al registro en el caso del inciso
e) es més restrictivo que en el supuesto del inciso d) y no siendo razonable
suponer que el legislador andino y nacional quisieron regular el mismo
supuesto en dos incisos diferentes -al prohibir el inciso d) el registro de la
marca notoriamente conocida para todos los productos o servicios de la
Nomenclatura oficial, también prohibe su registro respecto de aquéllos signos
que le generen un riesgo de confusién, supuesto previsto en el inciso e]- la
Sala es de la opinidn que en el presente caso el presupuesto y el contenido de
la proteccidn es diferente.

Asi, conforme se ha determinado en el punto 4.1.3 en el Articulo 83° inciso d) de
la Decision 344 (Articulo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823) queda claro
que se otorga una defensa amplia de la marca notoriamente conocida, que no soélo
se extiende a los conflictos con otras marcas -incluidos simbolos, emblemas o
logotipos- sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales'.
Por su parte el inciso e) protege exclusivamente a la marca notoriamente conocida
frente al registro de signos que sean confundibles.

Cabe entonces determinar, si las condiciones de la proteccion reguladas en elinciso d)
(ver punto 4.1.1)y que no figuran en elinciso e) son aplicables por analogia. Al respecto,
la Sala estima que siendo el contenido de la proteccidon en cada caso distinto, debe
correspondientemente exigirse condiciones diferentes para acceder a su proteccion.

En consecuencia, al emplear el legislador andino y nacional en el inciso d] del
Articulo 83° de la Decision 344 (concordado con el Articulo 130° inciso d) del
Decreto Legislativo N° 823) el concepto de signo distintivo notoriamente conocido
0 marca notoriamente conocida probablemente no sdlo quiso extender el campo
de proteccion a otro tipo de signos (nombre comercial, lema comercial) sino, por
el diferente alcance que tiene la proteccion en uno y otro caso, regular una marca
notoriamente conocida diferente a la “marca notoriamente conocida” del inciso e)
del Articulo 83° de la Decisién 344 (concordado con el Articulo 130° inciso e) del
Decreto Legislativo N° 823].

La Sala es de la opinidn que a diferencia de la legislacién de otros paises
que distinguen entre marca notoria™’, marca de alto renombre'™ y marca

136 Ver Otero Lastres, ob.cit., p. 242.

137 Se entiende por marca notoria o notoriamente conocida aquélla que careciendo de apoyo registral
goza de notoriedad entre los destinatarios de los productos o servicios, lo que le permite impedir o
anular el registro de una marca solicitada o registrada posteriormente, siempre que pueda originar
confusion con la marca notoria. Ver por todos, Kur, Well-know Marks, Highly Renowned Marks and
Marks Having a (High) Reputation - What “s It All About?, Il C, vol. 23, N° 2, 1992, pp. 220 y 221.

138 La doctrina y jurisprudencia de derecho comparado requieren que una marca que goza de una
extraordinaria implantacién en el mercado (practicamente en la totalidad del publico de los
consumidores), un goodwill desarrollado a partir de la excelente calidad de los productos o servicios
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renombrada®™’, como diferentes categorias de marcas que por su alto grado de
implantacion en el mercado merecen una proteccion especial, que va mas alla del
principio de registrabilidad y de especialidad, variando esta proteccion segun el tipo
de marca de que se trate, el legislador andino y nacional prefirieron utilizar una
categoria Unica [marca notoriamente conocida) sefalando condiciones diferentes
para acceder a los mecanismos de proteccion previstos en el Articulo 83° incisos
d) y e) Decision 344 (Articulo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo N° 823])',
Ello equivale a decir que a pesar de utilizar un Unico término, al regular un alcance
diferente en la proteccion en realidad se estd hablando en realidad de “marcas
notoriamente conocidas” diferentes™!.

Esta interpretacion hace también mas coherente la regulacion de la marca
notoriamente conocida en el sistema de marcas peruano. En efecto, de esta forma
la proteccion de la marca notoria en la fase de registro se proyecta coherentemente
sobre el alcance del jus prohibendi que se confiere al titular de la marca (facultades
del titular para prohibir que los terceros usen la marca en el trafico mercantil:
Articulo 104° inciso d de la Decision 3442 concordado con el Articulo 187° del
Decreto Legislativo N° 823", En esta ultimas normas se utiliza un concepto Unico
marca notoriamente conocida siendo el fundamento de la proteccion plural.

distinguidos y que es utilizada en forma exclusiva en el trafico por su titular, debe ser protegida
contra un registro o uso que ocasione un perjuicio a su fuerza distintiva y publicitaria (proteccién
contra el riesgo de dilucién). A este tipo de marcas se les conoce como marca de alto renombre,
marcas renombradas, marcas famosas, marcas prestigiosas, etc. Ver Kur, ob.cit., pp. 222 a 224.

139 La marca renombrada o de alta reputacion es aquella que posee una elevada dosis de reputacion
y prestigio y que debe ser protegida contra la dilucién de su valor atractivo, su utilizacion para
productos o servicios distintivos en una forma que pueda parasitar las representaciones positivas o
atractivas que condensay su utilizacion en productos o servicios de manera que genere asociaciones
negativas que dafien su reputacion. EL elemento decisivo de la proteccién mas alla del principio de
especialidad no radica en un grado concreto de implantacion de la marca en el trafico, pero tampoco
es ajeno a ella. Ver Kur, ob.cit., pp. 226 y ss.

140 A nivel internacional, en el seno del Comité d Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente
conocidas se ha optado por armonizar la variedad de estos conceptos (marcas notorias, marcas de
alto renombre, marcas renombradas) a un concepto Unico: marcas notoriamente conocidas. No se
establece, sin embargo, un fundamento de la proteccién Unico, sino pluraly vinculado a los siguientes
riesgos: riesgos de confusion, que la utilizacion respecto a productos o servicios distintos indique un
vinculo entre ellos y el titular de la marca notoria; que pueda menoscabar el caracter distintivo de la
misma de forma desleal; que constituya una ventaja desleal respecto de ese caracter distintivo. No se
adopta aqui la definicién de una categoria especial de marca notoria protegible en todo caso, sino un
sistema de condiciones dentro del cual no se exige la reputacién de la marca. Cfr. OMPI, Documento
SCT/1/3 del 14 de mayo de 1998, Proteccion de las marcas notoriamente conocidas.

141 Cfr. Otero Lastres, ob.cit., p. 248.

142 Articulo 104° inciso d): El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra
cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo idéntico o similar a la
marca registrada, con relacion a productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales se ha
registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese
inducir al publico a error o confusién, pudiese causar a su titular un dafo econémico o comercial
injusto, o produzca una dilucién de la fuerza distintiva o del valor de dicha marca.

143 Articulo 187°: Sin perjuicio de lo establecido en las normas pertinentes sobre causales de
irregistrabilidad de signos, la proteccion especial sefialada en el articulo anterior faculta al titular
de una marca notoriamente conocida, a impedir que terceros utilicen como propio, un signo que
constituya la reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de
la marca reconocida como notoria, con independencia de los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando tal uso:
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4.2.4. Excursus: Articulo 6°bis del Convenio de la Unién Paris (CUP)

A fin de proteger a las marcas no registradas en el ambito internacional, en la
Revision del Convenio de Paris de la Haya'* se introdujo el Articulo é°bis'*®

ElArticulo 6°bis CUP busca proteger, a los beneficiarios del Convenio frente al riesgo que
les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos como el peruano: Articulo 102°
de la Decision 344, Articulo 162° del Decreto Legislativo N° 823 adoptan el principio de
inscripcion registral con el texto del Articulo 6°bis, el uso o el registro de una marca que
pueda resultar confundible con una marca notoriamente conocida debe ser prohibido
por las autoridades del pais Miembro de la Unién ya sea de oficio o a instancia de parte,
aun cuando la marca notoriamente conocida no haya accedido al registro.

El Articulo 6°bis CUP se refiere Gnicamente a las marcas de fabrica y de comercioy
no a las marcas de servicio. Por lo tanto, los Estados miembros no estan obligados
a otorgar una proteccion a las marcas de servicio, pero tienen libertad de hacerlo,
sin que resulte necesario conocer en estos casos si el titular de la marca puede
beneficiarse del Convenio.

Una materia controvertida es ni de acuerdo con el Articulo 6°bis CUP, la marca
debera ser notoriamente conocida entre el publico en general o si por el contrario
basta que sea conocida entre el circulo de consumidores de los productos idénticos
o similares. La norma no contiene ninguna indicacién al respecto, sefalando sélo
que la notoriedad debe determinarse en el pais en que se desee la proteccion Al no
haber precision al respecto, es posible interpretar el texto estrictamente al grado de
tomar como referencia la totalidad del publico o de los consumidores de un pais'*.

a) Fuese susceptible de causar riesgo de confusidn respecto del origen del producto o servicio,
o de causar un riesgo de asociacién con los productos o servicios identificados por el signo
notoriamente conocido.
b) Sea evidente que el tercero obtendra un aprovechamiento injusto o indebido derivado de la
notoriedad del signo; o,
c) Pueda causar la dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo
notoriamente conocido o pueda causar un descrédito o desprestigio de dicho signo.
144 Conferencia de Revision de la Haya del 6 de noviembre de 1925. Dicho articulo fue posteriormente
modificado por las Conferencias de Londres en 1934, de Lisboa en 1958 y de Estocolmo en1967.
145 Articulo é°bis CUP. Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais
lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccién, imitacion o traduccion susceptibles
de crear confusion de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare
ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del
presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una
imitacion susceptible de crear confusién con ésta.
Para un analisis de los precedentes y proceso de formacién de la norma, ver Fernandez-Névoa, La
génesis del Articulo 6°bis del Convenio de la Unién de Paris. En: Estudios en Homenaje al Profesor
Lopez Rodd, Madrid, 1972, pp. 367-389.
146 Doc. OMPI/MAQ/CCS/97/1, (nota 16), p. 4.
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La respuesta que la doctrina y jurisprudencia han dado a este punto se encuentra
dividida. Asi, parte de ella, entiende que la notoriedad debe prosperar en los
consumidores o el publico concernido por los productos o servicios distinguidos por
la marca'’. Sin embargo, cabe precisar que tal calificacién no emana de la normativa
internacional.

El Articulo 6°bis CUP exige que se de proteccion a las marcas que sean notorias en
el pais en el cual se reclama la proteccidn. Los Estados miembros estan en libertad
de proteger a las marcas que fuesen notoriamente conocidas en ambitos distintos
del estrictamente nacional.

Paragranpartedeladoctrinayjurisprudenciade derechocomparadoelconocimiento
notorio que fundamenta la proteccion debe tener lugar en el pais en que ésta se
invoque'®; la notoriedad del signo en el pais de origen o en otros Estados no resulta
suficiente'’.

El Articulo 6°bis CUP no precisa la manera como la marca puede o debe hacerse
conocida en el pais en el cual se esta solicitando la proteccién. Ello ha generado
que no exista unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilizacion de la marca
notoriamente conocida en el pais donde se solicita la proteccidn o si por el contrario
es suficiente que sea conocida en ese pais por medio de la publicidad u otro medio,
al margen de su efectiva utilizacion™. En la Conferencia de Revision de Lisboa se
pretendid aclarar el precepto en este Ultimo sentido pero la iniciativa no llegé a
prosperar por expresa oposicion de Australia y Brasil'".

En la medida que el objeto del Articulo 6°bis CUP es proteger a marcas notorias
o notoriamente conocidas no registradas de la usurpacion por parte de terceros
en paises donde el registro es constitutivo de derechos, la proteccidn prevista esta
limitada para los casos donde se produzca confusion entre los productos- en cuestion,
no se contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente
diferentes™2

147 Fernandez-Névoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Madrid, 1964, p. 467.

148 Fernandez-Ndvoa, ibidem; Kur, TRIPs and Trademark Law, en: Beier/Schricker(eds.), From GATT to
TRIPS - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Weinheim 1996,
105.

149 Baumbach/Hefemehl, Warenzeichenrecht, Art. 6°bis PVU, NUM. 2, 1058; Bodenhausen Guia para la
aplicacion del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad Industrial, Ginebra 1969, pp.99
y s.; Busch, Der Schutz im Ausland bekannter Marken gegen Aneignung im Inland - Gedanken
zur Anderung des Art. 6°bis PVU, GRUR Int. 1971, pp. 293 y ss. con ulteriores citas de doctrina y
jurisprudencia. De diferente opinidn, Pellise, Comentarios basicos a la nueva Ley de Marcas de 1988.
RJC 1989, N° 3, 58, que considera que la notoriedad en cualquiera de los Estados fundamenta el
recurso a los beneficiarios del Articulo 6°bis CUP.

150 Ver Kunz-Hailstein, Marca Notéria, Anais do || Seminario Nacional de Propriedade Industrial, Rio de
Janeiro 9-10 de agosto de 1982, 32.

151 Ver Actas de la Conferencia de Revision de Lisboa, 666y ss.

152 Una propuesta para otorgar al titular de la marca una facultad de esta indole fue discutida en
repetidas oportunidades. Ya en 1958 en la Conferencia de Lisboa el tema fue debatido ampliamente,
sin llegarse a ningun acuerdo. Uno de los puntos en controversia fue determinar si la proteccion
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Las consecuencias juridicas del supuesto tipificado en el Articulo 6°bis CUP estriban
en la atribucién al titular de la marca notoria de tres facultades. En primer término, la
potestad de dirigirse al drgano administrativo competente del pais para que rechace
el registro de la marca que constituye una reproduccién imitacion o traduccion de
la marca notoria. En segundo lugar, el titular legitimo esta facultado para solicitar
la nulidad del registro de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente
conocida, accién que se sujeta al plazo y modo senalado por cada pais. Sin embargo,
el titular legitimo debe disponer de un plazo de cinco afos por lo menos durante
el cual puede pedir la anulacion del registro. Finalmente, el titular tiene derecho
de ejercitar las acciones pertinentes para que se prohiba el uso de una marca
confundible con la marca notoriamente conocida. Los Estados miembros tienen
libertad de establecer un periodo dentro del cual se habra de solicitar la prohibicion
del uso de la marca en conflicto. No se indica en este caso, un plazo minimo. Para
marcas notorias registradas o usadas de mala fe, no existe plazo alguno para
entablar las correspondientes acciones.

El Articulo 6°bis CUP tuvo mucha importancia en la época de su redaccion,
sin embargo, hoy constituye una norma de relieve menor, por haber sido
incorporada la proteccidn que establece en la mayoria de las legislaciones
nacionales de los paises unionistas'™. Su incorporacion a nivel nacional es
importante por el diferente ambito de aplicacion de las normas unionistas: el
Articulo 6°bis CUP constituye un derecho especialmente reconocido (sélo) en
favor de los subditos unionistas extranjeros, nacionales que sean titulares de
una marca notoriamente conocida no registrada no podran en base al Articulo
6°bis oponerse al registro de un signo confundible con el suyo (aunque en
opinidn de la Sala si podrian en base al Articulo 13°.3 inciso a) concordado con
el Articulo 83° inciso d) y e] de la Decisidn 344 Articulo 181° inciso a) concordado
con el Articulo 130° incisos d y e) del Decreto Legislativo N° 823 solicitar la
nulidad del registro de la marca confundible con la notoriamente conocidal.

Hechas estas precisiones sobre el Articulo 6°bis CUP, es necesario analizar las
condiciones que debe reunir la marca notoriamente conocida para acceder a la
proteccidn prevista en el Articulo 83° inciso e} de la Decisién 344 concordado con el
Articulo 130° inciso e) del Decreto Legislativo N° 823.

ampliada debia incluirse en el Articulo 6°bis, en el 10°bis que sanciona los actos de competencia
desleal o establecer, en su defecto, una seccién independiente. Se llegé a la conclusiéon que no
era aconsejable tratar el tema en el Articulo 6°bis, ya que éste tenia como objeto proteger a las
marcas notoriamente conocidas en aquellos paises donde el registro es constitutivo del derecho.
Igualmente, el Articulo 10°bis no parecia ser el mas adecuado, puesto que el conflicto no se daba
en los supuestos donde existe una relacion de competencia. La mayoria estuvo de acuerdo con
elaborar un articulo separado, pero no hubo consenso en cuanto al texto de la norma. Ver Actas de
Conferencia de Lisboa, 719y ss.

153 Para un panorama completo de derecho comparado, cfr. Rapports des Groupes Q 100, Reunién del
Comité Ejecutivo de la Annuaire AIPPI, N° 4, 1990.
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4.2.5. Condiciones de la proteccion
a) Ambito personal de la notoriedad

En la medida que el alcance de la prohibicién que brinda el Inciso e} es menor
que la del inciso d] del Articulo 83° de la Decisién 344 (Articulo 130° incisos d)
y e] del Decreto Legislativo N° 823 respectivamente) no resulta razonable exigir
que un sector mayor que aquél conozca a la marca para ser calificada como
notoriamente conocida. En tal sentido y al no contener el inciso e] ninguna
precision al respecto, la Sala entiende, que la marca en este caso debera ser
conocida entre el sector pertinente del publico, que a estos efectos son los
consumidores o usuarios de los productos o servicios en cuestion.

b) Ambito territorial de la notoriedad

Si el contenido de la proteccion en el supuesto del inciso en cuestidn es el riesgo
de confusion; resulta razonable requerir que la marca sea notoriamente conocida
en el pais. De otra forma, no es posible pensar que la usurpacién de la marca
notoria por parte de un tercero para productos o servicios idénticos o semejantes
pueda originar confusion en el mercado nacional.

Adicionalmente, parece justo en este caso sustituir la falta del requisito formal
del registro con un requisito equivalente a aquél (notoriedad de la marca en el
sector relevante del publico del pais), que satisfaga los intereses que subyacen
al registro: publicidad y seguridad juridica'-.

Sin embargo, a efectos de que la norma en cuestion tenga una verdadera eficacia,
la Sala es de la opinidn que la proteccidon prevista debe extenderse también a
aquéllos casos en que la marca si bien en el pais aun no tiene fuerte implantacion
en el mercado, es conocida en el comercio internacional. En estos casos, para
combatir posibles usurpaciones por parte de terceros, es conveniente conceder la
proteccion del Articulo 83° inciso €] de la Decision 344 (Articulo 130° inciso e} del
Decreto Legislativo N° 1323) también a aquellos signos que a nivel internacional
son conocidos y donde existan claros indicios que el titular original va a extender
sus actividades comerciales a dicho pais'.

c) Uso efectivo
Las necesidades de proteccion que impone la realidad econdmica obligan aqui,

aliigual que lo estipulado en el punto 4.1.1 d) en relacién al Articulo 83° inciso d)
de la Decisidon 344 (Articulo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823}, a que

154 Sobre los principios que subyacen a la proteccion de la marca registrada, ver por todos, Ulmer,
Warenzeichenrecht und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortentwicklung durch die Rechtsprechung,
Berlin 1929.

155 Enigual sentido, Kur, Schutz nicht eingetragener, aber notorisch bekannter Marken (Art. 6°bis PVU)
und Schutz beruhmter Marken (Q100), GRUR int. 1990, pp. 607, 609.
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sea suficiente que exista un conocimiento de la marca notoria por medio de la
publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilizaciéon en el pais.

d) Prohibicion de registro por un tercero

En la medida que en el inciso €] no se sefala que la marca pertenezca a un
tercero, como si lo hace el inciso d)' debe entenderse al igual que sucede con
el Articulo 6°bis del Convenio de Paris, que bajo este supuesto no sera preciso
que ello ocurra. Caso contrario, nuestros nacionales estarian en una situacion
de desventaja frente a los titulares extranjeros. Con esta interpretacion dada
por la Sala los nacionales equiparan sus derechos con los de los extranjeros'’
y se evita asi toda discriminacion de los ciudadanos nacionales respecto de los
pertenecientes a los demas paises de la Union de Paris.

4.2.6. Alcance de la proteccion

Si como se senala en el punto 3 de la presente resolucién, todas las marcas
(independientemente de su grado de Implantacion en el trafico mercantil] merecen
ser protegidas contra el riesgo de confusion, resulta entonces pertinente la pregunta
icudl es la proteccion especial que merece la marca notoriamente conocida del
Articulo 83° inciso €] de la Decision 344 (Articulo 130° inciso e) del Decreto Legislativo
N° 823]).

Ademas del hecho que en el presente caso la marca notoriamente conocida no
necesita estar registrada para obtener una proteccidn (excepcién al principio de
registrabilidad) cabe destacar que la notoriedad del signo incide en el contenido
del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se difunde y
consolida en el mercado, debe fortalecerse y ampliarse correlativamente el derecho
subjetivo sobre la correspondiente marca, ya que cuanto mayor es la notoriedad,
mayor es el riesgo de que el consumidor asocie dicha marca con otras. Ello tiene
dos implicancias: que es necesaria una proteccion mas enérgica de la marca notoria
frente al riesgo de confusion de signos similares y que la notoriedad de la marca
debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento de determinar si existe o no
semejanza entre los productos o servicios de otras marcas de probable confusion.

Es por ello que al momento de determinar la existencia del riesgo de confusion entre
un signo y una marca notoriamente conocida, la Administraciéon debera realizar
un analisis mas riguroso y estricto, ya que una similitud o semejanza superficial
o imperceptible entre los signos puede ocasionar que un tercero se aproveche del
prestigio de la marca notoria, lo cual en definitiva perjudicaria al consumidor.

Lo anterior sin embargo no significa que la proteccion ampliada prevista para las
marcas notorias prescinda de los derechos de terceros.

156 Cuyo alcance ha sido interpretado por el Tribunal Andino en el sentido que en la Subregion, por ser
el registro constitutivo debe exigirselo tal caracteristica al titular de la marca notoriamente conocida
(ver punto 4.1.1 c).

157 Ver punto 4.2.4.

« CETE U indecopi



1 6 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

4.2.7. Aplicacion al caso concreto

Enelcaso concreto, corresponde otorgar una proteccion mas enérgica a las Indicadas
marcas de Telefdnica de Espana S.A. por ser notoriamente conocidas conforme se
ha determinado en el punto 4.1.4. Por lo tanto, a fin de establecer si existe riesgo
de confusion entre los signos en conflicto, se debe realizar un examen comparativo
mas riguroso.

Analizados los signos en su conjunto se aprecia que presentan una total diferenciacion
en el diseno de la letra T que los conforma, debiéndose recalcar que el aspecto
fonético de los signos no es determinante en el examen comparativo de los mismos.
Mas aln si, conforme se viene reiterando a lo largo de esta resolucion, en el presente
caso la letra “T” hace referencia a los servicios de telecomunicaciones, siendo
necesaria la utilizacion de esta letra por parte de los competidores de este rubro de
servicios. Asi, el signo solicitado estd compuesto por contornos bien delineados que
definen una letra T que aparece en el lado superior izquierdo del signo, acompanada
de cuatro filas verticales y horizontales de pequenos cuadrados oscuros que pueden
ser percibidos en conjunto como otro cuadrado mas grande.

Asimismo, entre la primera y segunda fila existe un espacio, necesario para que
en la parte superior descanse la letra T estilizada antes descrita. En cambio, en el
caso de las marcas notorias de la observante, la letra T resulta de la union de doce
circulos pequenos dispuestos en dos lineas inclinadas de tres circulos cada unay
una linea horizontal formada por seis circulos que van disminuyendo de tamano,
ubicados al interior de una elipse. En tal sentido, si bien los signos presentan en
comun la letra T, la particular configuracion grafica en cada uno de ellos permite
claramente su diferenciacion por parte del publico consumidor.

Alo senalado, debe agregarse que la presencia de las denominaciones TELEFONICA
o TELEFONICA DEL PERU en las marcas notorias, contribuye o otorgarles una mayor
distincion fonética y grafica respecto del signo solicitado.

En tal sentido, aun cuando en este caso se ha realizado un examen comparativo mas
riguroso por tratarse de marcas notoriamente conocidas, la Sala considera que si
bien se trata de los mismos servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, la no
semejanza entre los signos en cuestion determina que no exista riesgo de inducirse
a confusion al publico consumidor.

4.2.8. Conclusion
En virtud de lo expuesto, si bien se ha acreditado que las marcas de la observante
son notoriamente conocidas, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra

comprendido en la prohibicion establecida en el Articulo 83° inciso e) de la Decision
344 concordado con el Articulo 130° inciso e] del Decreto Legislativo N° 823.
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4.3. Conclusion sobre el alcance de los incisos d) y e) de los Articulos 83° de la
Decision 344y 130° del Decreto Legislativo N° 823

De lo senalado en los puntos 4.1y 4.2 de la presente resolucion es de advertir que
el supuesto de marca notoriamente conocida que se encuentra regulado en el inciso
d) del Articulo 83° de la Decision 344 concordado con el Articulo 130° inciso d] del
Decreto Legislativo N° 823 no es el mismo supuesto de marca notoriamente conocida
regulado en el inciso e) de dicho Articulo, ya que se requiere la concurrencia de
condiciones distintas en uno y otro caso para que las prohibiciones contenidas en
ellos surtan efectos.

En consecuencia, de declararse una marca notoria de acuerdo al inciso e} no
necesariamente implica que ella merezca obtener la proteccidn prevista en el inciso
d). Asi, en la generalidad de los casos, la marca notoriamente conocida del inciso d)
serd también una marca notoriamente conocida del inciso e, pero no a la inversa.

5. Publicacion de la resolucion

El Articulo 43° del Decreto Legislativo N° 807 sefiala que las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacidon constituirdn precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por
resolucidon debidamente motivada de la propia Comisidon u Oficina, segun fuera el
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria en relacion al registro de marcas constituidas por letras, a la prueba de la
notoriedad de la marca, asi como de las condiciones y el contenido de la proteccion
de la marca notoriamente conocida, razén por la cual determina que se solicite al
Directorio del INDECOPI su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolucion N° 17177-96-
INDECOPL-0SD de fecha 30 de diciembre de 1996 y, en consecuencia, OTORGAR
el registro de la marca solicitada constituida por la etiqueta compuesta por cuatro
cuadrados dispuestos en linea recta, abajo de los cuales se encuentran tres filas
de cuadrados dispuestos a su vez en lineas rectas. En medio de los dos primeros
cuadrados de la primera fila se destaca la letra T estilizada, todo tal como aparece
en la etiqueta adjunta, para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38
de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- Establecer que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria en cuanto al alcance del Articulo 128° inciso c) del Decreto Legislativo
N° 823, en el sentido que si bien los signos constituidos por una letra poseen una

"
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capacidad distintiva abstracta, por lo general su registro como marca sera posible
cuando se den los siguientes supuestos:

- que el signo goce de caracter distintivo en base a su configuracidn grafica
peculiar o sea arbitraria con respecto a los productos o servicios en cuestion;

- que la letra que conforma el signo. no constituya un elemento genérico o
descriptivo en relacién con los productos o servicios que pretenda distinguir;

- que el signo sirva para diferenciar productos o servicios de un empresario
respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir
riesgo de confusion con una marca antes registrada.

Tercero.- Establecer que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria en cuanto al alcance del Articulo 84° de la Decisidn 344 -concordado con
el Articulo 188° del Decreto Legislativo N° 823- en el sentido que:

- los criterios establecidos en dicho articulo son simplemente enunciativos a fin de
determinar la notoriedad de una marca, por lo que en adicidn a éstos la autoridad
competente podra tomar en consideracion otras circunstancias indicativas de
notoriedad;

- en los casos excepcionales en que la notoriedad de una marca fluya del propio
mercado como un hecho evidente, la autoridad competente podra pronunciarse
declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al
expediente prueba alguna.

Cuarto.- Establecer que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria en cuanto al alcance del Articulo 83° incisos d] y e] de la Decisién 344
-concordado con el Articulo 130° incisos d] y e] del Decreto Legislativo N° 823- en el
sentido que el supuesto de marca notoriamente conocida que se encuentra regulado
en el inciso d) no es el mismo supuesto de marca notoriamente conocida regulado
en elinciso e, ya que se requiere de la concurrencia de condiciones distintas en uno
y otro caso y las prohibiciones que se derivan son también diferentes,. En tal sentido
entiéndase que:

- la marca notoriamente conocida del inciso d) se protegera independientemente
de que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios, siempre
que el signo solicitado sea la reproduccion, imitaciéon, traduccion o transcripcion
parcial o total de ella (aun cuando los productos o servicios sean totalmente
disimiles). A estos efectos, se requiere que la marca sea notoriamente conocida
por el sector pertinente del publico a nivel nacional o subregional y, de darse el
caso, internacional. La marca notoria debe encontrarse registrada o estar siendo
usada en el pais de origen del titular, dependiendo del sistema constitutivo del
derecho de marcas en ese pais. No se requiere la utilizacion efectiva de la marca
notoria en el pais donde se esta solicitando la proteccion.
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- la marca notoriamente conocida del inciso e) debe ser protegida contra el
registro de signos que se soliciten para distinguir productos o servicios idénticos
0 semejantes, siempre que generen un riesgo de confusion. A estos efectos, la
marca deberd ser conocida entre el sector pertinente del publico del pais, no
siendo necesario que la marca se encuentre registrada en el pais de origen del
titular ni que se haya utilizado efectivamente en el pais donde se esta solicitando
la proteccion.

- el grado de conocimiento de la marca notoriamente conocida dependera
del alcance de su proteccion. En consecuencia, debe requerirse un mayor
conocimiento de la marca a efectos de obtener la proteccidn en el caso del inciso
d) que en el del e).

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicaciéon de la presente resolucion
en el Diario Oficial El Peruano.

Con laintervencidn de los vocales: Ana Maria Pacén Lung, Victor Revilla Calvo, Isaias
Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Davila.

ANA MARIA PACON LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
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COMENTARIO AL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA APROBADO
MEDIANTE RESOLUCION No. 1127-1998/TPI-INDECOPI DE FECHA 23 DE
OCTUBRE DE 1998, REFERIDO AL REQUISITO DE DISTINTIVIDAD EXIGIBLE
A LOS SIGNOS CONSTITUIDOS POR UNA LETRA Y A CIERTOS ASPECTOS
VINCULADOS CON LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS A LA LUZ DE LA
DEROGADA DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL DECRETO
LEGISLATIVO N° 823

El presente comentario analiza dos de los extremos mas relevantes sobre los cuales
fue expedido el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolucion
N° 1127-1998/TPI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998, expedido por la Sala
de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)'.
La primera cuestion relacionada al requisito de distintividad exigible a los signos
constituidos por una sola letra, a la luz de lo dispuesto por el Articulo 128° literal c)
del Decreto Legislativo N°® 823, antigua Ley de Propiedad Industrial’. La segunda
cuestion vinculada al diferente alcance de lo dispuesto en los literales d) y e) del
Articulo 83° de la ya derogada también Decisién 344 de la Comunidad Andina
(antiguo Régimen Comun sobre Propiedad Industrial)®®, concordado con el Articulo
130° literales d) y e) del Decreto Legislativo N° 823.

Sobre la primera cuestion, la expedicion del Precedente fue motivado por lo
controversial que resultaba (incluso la controversia se sigue suscitando en la
actualidad, como veremos mas adelante) la aplicacion del requisito de distintividad
a los signos constituidos por una sola letra, el alcance de la proteccion y el debido
balance que debia implicar la concesién de un derecho de exclusiva sobre esta
clase de signos con relacidon al orden concurrencial, a fin de no generar barreras de
entrada injustificadas para otro operadores del respectivo sector del mercado.

La segunda cuestion abordada por el Precedente era, en aquella época, de vital
importancia esclarecer, habida cuenta que en la practica habia mucha confusion
acerca de cudl debia ser el alcance y diferencias entre dos prohibiciones relativas
muy similares que coexistian en la Decision 344 y en el Decreto Legislativo No. 823
y que tenian que ver con una figura juridica tan especial como la notoriedad de las
marcas. Como veremos a continuacion, la utilidad practica del Precedente a ese
respecto consistio en establecer reglas claras para que los operadores supieran
con exactitud en qué casos era procedente invocar tal o cual prohibicion relativa al

158 Que resolvid la oposicion planteada por la empresa Telefonica de Espafa S.A. contra la solicitud de
registro de la marca conformada por la letra “T" estilizada para distinguir servicios incluidos en la
clase 38 de la Clasificacion Internacional, presentada por la empresa Deutsche Telekom AG.

159 EL Decreto Legislativo N° 823 fue sustituido por el Decreto Legislativo N° 1075, que aprob¢ las
disposiciones complementarias a la Decision 486, actualmente en vigor desde el 1 de febrero de
2009, a tenor de lo dispuesto por su sexta Disposicion Complementaria Final.

160 La Decision 344 de la Comunidad Andina fue sustituida por la Decision 486, actualmente en vigor
desde el 1 de diciembre de 2000, a tenor de lo dispuesto por su Articulo 274°.
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momento de hacervaler el derecho alegado sobre una marca notoriamente conocida.
Interesante es también sobre este punto, el repaso que el Precedente hace sobre los
criterios manejados a nivel internacional sobre la notoriedad y la regulacion dada a
la materia en ciertos convenios internacionales vigentes incluso hoy en dia, como el
Convenio de la Unién de Paris (CUP).

. ELREQUISITODEDISTINTIVIDAD APLICABLE ALOS SIGNOS CONSTITUIDOS
POR UNASOLALETRA

Sobre este punto, recordemos que la Decisidn 344, a diferencia de lo que sucede hoy
en dia con la Decision 486™', no contenia un catalogo ejemplificativo de los tipos o
clases de signos que tedricamente podian constituir una marca. Asi, el Articulo 81°
disponia sencillamente lo siguiente: “Podran registrarse como marcas los signos que
sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacion grafica.
Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona”.

En contraste con la Decision 344, el Decreto Legislativo N° 823 tuvo el mérito de si
haber consignado un catalogo ejemplificativo de signos que podian llegar a constituir
marcas, situacion que era totalmente Gtil para facilitar la comprensidn del sistema
de marcas por los usuarios y publico en general, para quienes seguramente, debido
aque no necesariamente estaban familiarizados con la complejidad de una definicion
tan amplia, general y abstacta como la que suele aparecer en toda legislacion de
marcas'®? (como la del Articulo 81° de la Decision 344), necesitaban de una guia
practica para saber exactamente qué tipo de elementos podian ser solicitados a
registro como marcas. Precisamente, esa guia Util y practica vino de la mano del
Articulo 128° del Decreto Legislativo No. 823, que contenia una lista ejemplificativa de
los signos que podian constituir una marca, en la que se mencionaba expresamente
a las letras en el literal c).

Veremos que hoy en dia, por constraste con lo que sucede con la Decision 486,
dicha lista ejemplificativa luce ya un tanto parca, habida cuenta que la Decisidn 486
contiene ya un catalogo un poco mas extenso que cobija elementos nuevos que poco
a poco la practica ha ido incorporando al mundo del derecho de marcas debido a su

161 La Decision 486 contiene en su Articulo 134° una lista no exhaustiva de signos que pueden constituir
marcas. En dicha lista aparecen, entre otros elementos, expresamente mencionadas las letras en el
literal d).

162 El entendimiento de las clasicas definiciones de marcas que se incluyen en las legislaciones sigue
aun siendo motivo de controversia entre los especialistas, en especial cuando se trata de encajar
tales definiciones generales y abstractas a la realidad cambiante del mercado. Para un estudio
mas detallado sobre el tema, véase Arcald, Luis Alberto Marco (2001), “La tipificacién de la falta de
caracter distintivo como motivo de denegacién absoluto en la Nueva Ley Espanola de Marcas”, en
Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor [ADI), Tomo XXII, pp. 112y ss.
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mayor incidencia en las solicitudes de registro, como son por ejemplo las marcas
olfativas'®.

Pese a dicha mejora, la fijacion de los criterios puntuales de distintividad para cada
tipo especifico de signo sigue estando en manos de la jurisprudencia de las oficinas
nacionales competentes, ya que es practicamente imposible que la norma aborde
tan compleja problematica.

Precisamente, el Precedente abord6 una cuestidn muy puntual que sigue estando
sobre el tapete: ;en qué casos un signo constituido por una sola letra puede cumplir
con el requisito de distintividad exigido para poder ser inscrito como marca? Al
respecto, el Precedente fijo las siguientes tres reglas claras que hoy en dia son
pauta obligada de referencia por los examinadores del Indecopi:

- que el signo goce de caracter distintivo en base a su configuracidon grafica
peculiar o sea arbitraria con respecto a los productos o servicios en cuestidn;

- que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o
descriptivo en relacién con los productos o servicios que pretenda distinguir;

- que el signo sirva para diferenciar productos o servicios de un empresario
respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir
riesgo de confusion con una marca antes registrada.

Al abordar la aplicacion de estas tres reglas, el Precedente deja bien en claro que
pese a que las letras aparecian expresamente en la lista no exhaustiva del Articulo
128° del Decreto Legislativo No. 823, ello no significaba necesariamente que en todos
los casos estos tipos de signos debian ser admitidos a registro. Su acceso a registro
quedaba pues basicamente supeditado al analisis del requisito de distintividad
mencionado en abstracto por el Articulo 81° de la Decision 344 y el Articulo 128°
del Decreto Legislativo N° 823. El problema radicaba precisamente en el hecho que
el andlisis de distintividad suele estar cargado de mucha subjetividad, sobre todo
cuando se analizan signos tan particulares como son aquellos conformados por una
sola letra.

Pues bien, en el trance del analisis de aquellas tres reglas, el Precedente iba
orientando al usuario a través de la colocacion de ciertas pautasy ejemplos practicos.

163 La aceptacion, poco a poco, en el mundo del derecho de marcas de las denominadas marcas
no tradicionales (marcas olfativas, sonoras, tactiles, degustativas, en movimiento, de posicidn,
hologréficas, sigue siendo parte de la agenda actual. Para un estudio mas detallado sobre el
tema, véase Martinez Gutiérrez, Angel (2005-2006), “En torno a la descripcién como forma de
representacion grafica de un signo olfativo (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia, Sala Tercera, de 27 de octubre de 2005, Asunto T-305/04, Olor a Fresa Madura”, en Actas
de Derecho Industrial y Derechos de Autor [ADI), Tomo XXV, pp. 739 y ss. Torrubia Chalmeta, Blanca
(2011-2012), “El requisito de la representacion grafica: Un limite de acceso al registro para las
marcas no visuales”, en Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor (ADI), Tomo 32, pp. 389y ss.
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Para la primera regla, el Precedente partia de la premisa de lo dificil que resultaba
por lo general para el mercado atribuir un origen empresarial a un signo conformado
por una letra que no presentaba una configuracion peculiar, caracteristica y
arbitraria. A partir de ello, el Precedente concluia que la fuerza distintiva de los
signos constituidos por una sola letra del alfabeto se concentraba en la peculiar
configuracion grafica, pasando asi a un segundo plano el componente fonético.

Para la segunda regla, el Precedente tomd en consideracion que las letras del
alfabeto en el idioma catellano son solo ventinueve (29). De esta manera, el
Precedente mostraba preocupacion sobre el impacto negativo que el otorgamiento
de un derecho de exclusiva sobre este tipo de elemento podia generar para el
mercado. Siendo consecuente con ello, se mencionaba que el otorgamiento de un
derecho de exclusiva a favor de un operador en particular sobre signos compuestos
por una sola letra que no presentaban una forma particular podria constituir una
barrera de acceso al mercado, pudiendo asi contravenir la prohibicion absoluta
relacionada a los signos genéricos y descriptivos, como podria ser por ejemplo la
letra “A” utilizada en el sector alimenticio para indicar las cualidades o bondades del
producto o la letra “M” utilizada en el sector de prendas de vestir como indicativo de
determinada talla.

Para la terceraregla, el Precedente establecio el ldgico filtro del riesgo de confusion,
aspecto que, a diferencia de las dos reglas anteriores, no estaba vinculado con
prohibiciones absolutas (de distintividad, descriptividad o genericidad, segln
corresponda), sino con una prohibicion relativa relacionada al riesgo de error sobre
el origen empresarial (confusién).

Sobre este Ultimo aspecto, ndtese que el riesgo de error sobre el origen empresarial
(confusion) es el tipico riesgo que puede acechar a cualquier tipo de marca, pero no
el Unico. En efecto, cuando abordamos el tratamiento de las marcas notoriamente
conocidas, sobre el cual tratéd también el Precedente, hay riesgos adicionales que
pueden también acechar a este tipo de marcas, precisamente dado que su funcion
no se limita a indicar el origen empresarial, sino que despliegan efectos practicos
que trascienden dicha esfera minima. Nos referimos a la funcion indicadora de la
calidad, pero especialmente también a las funciones indicadoras del prestigio o
buena reputacion (goodwill) y a la funcidn publicitaria, estas dos Gltimas muy ligadas
a las marcas notoriamente conocidas.

Precisamente, como veremos con algo mas de detalle mas adelante, esas cuatro
funciones son preservadas por el derecho de marcas acudiendo a acciones
especificas que ya la Decision 344 y el Decreto Legislativo N° 823 previan para
combatir los riesgos asociados con la puesta en peligro de tales funciones, como son
el ya mencionado riesgo de confusidn, pero también el riesgo de aprovechamiento
indebido de la reputacion ajena y el riesgo de dilucidon del valor comercial o
publicitario y el riesgo de dilucion de la fuerza distintiva.

Modernamente, esas cuatro funciones forman parte de la funcidon de comunicacion,
que va generando sus efectos a medida que la marca va implantandose y obteniendo

@ PERU
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reconocimiento en el trafico, para abrirse paso desde la aparicion de la marca
normal a la consolidacion de la marca renombrada’®.

El riesgo de confusion es pues el umbral minimo de proteccién que esta disefado
para combatir alteraciones a la tipica funcién indicadora del origen empresarial (o
funcion distintival. Sin embargo, las alteraciones ulteriores a las demas funciones
requieren ser combatidas a través de cualquiera de los otros tres riesgos antes
mencionados, ya que la marca renombrada representa para el mercado mucho mas
que un simple indicativo de origen empresarial.

Partiendode las premisasanteriores, hubiese sido deseable que alformular latercera
regla, el Precedente hubiese aprovechado la ocasion para hacer eco a las demas
funcionesy riesgos asociables a las marcas notoriamente conocidas (renombradas),
siendo que es aun mas evidente que el factor de la notoriedad o renombre puede
hacer mas posible que un signo constituido por una sola letra pueda llegar a acceder
a registro y, visto desde otro dngulo, ser objeto de apropiacidn indebida por parte de
terceros. De alli la necesidad de colocar el umbral mas alto al del tipico riesgo de
confusidn, para consagrar los riesgos de aprovechamiento indebido de la reputacion
ajena, el riesgo de dilucion del valor comercial o publicitario y el riesgo de dilucidn
de la fuerza distintiva, todos ellos, recordemos, ya mencionados expresamente en
aquel entonces por el Articulo 104° literal d) de la Decision 344 e implicitamente por
el Articulo 83° literal d).

Pese a lo anterior y para finalizar esta parte, las pautas fijadas por el Precedente son
de importante valor, en tanto guias Utiles para encauzar adecuadamente la practica de
los examinadores del Indecopi, asi como para los operadores que quieren acceder al
sistema. A nivel de la legislacion y jurisprudencia comparada, hemos tenido también
ocasién de contrastar su vigencia y utilidad a la luz de los recientes fallos emitidos por
el Tribunal de Justicia de la Unidn Europea.

En efecto, en el interesante caso “Alfa”, en fecha relativamente reciente el Tribunal
de Justicia de la Unidn Europea tuvo ocasion de fijar algunas pautas intepretativas
al momento de analizar la distintividad de la marca constituida por una sola letra
(o) para bebidas alcohdlicas'®. Al respecto, dicho Tribunal precisé que en lo que
atafe concretamente a signos constituidos por una sola letra sin alteracidn grafica,
su registro no se supedita a la constatacidon de cierto grado de creatividad o de
imaginacion linglistica o artistica. Este criterio se entronca necesariamente con el
criterio de distintividad minima al que se refiere el Articulo 6° quinquies B.2) del

164 Para un estudio mas detallado sobre la funcién de comunicacion y su relacion con las marcas
renombradas, véase Fernandez-Nodvoa, Carlos (2014), Estudios sobre la Proteccion de la Marca
Renombrada, Marcial Pons, pp. 53y ss.

165 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea de fecha 9 de setiembre de 2010, asunto
C-265/09 P, seguido entre la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI] y Borco-Marken
Import Matthiesen GmbH and Co. KG. Para una referencia completa a este fallo, puede consultarse
Rus Alba, Elena (2010-2011), “Reflexiones sobre la aptitud diferenciadora de las marcas constituidas
exclusivamente por una sola letra”, en Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor (ADI), Tomo
31, pp. 658y ss.
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Convenio de la Unidn de Paris (CUP), del cual se deriva la pauta de que no es exigible
para medir la distintividad de un signo el que éste sea novedoso, original o creativo;
su acceso a registro serd denegado Unicamente en la medida en que esté desprovisto
de todo caracter distintivo (Principio de Distintividad Minimo).

A partir del Principio de Distintividad Minimo y a la luz del criterio fijado por el Tribunal
de Justicia de la Unién Europea, a manera meramente de referencia, convenga quizas
que el analisis de la primera regla establecida por el Precedente sea también sometida
arevision a fin de asegurar que no se esté juzgando a priorila distintividad de una marca
constituida por una sola letra a partir de la exigencia de que ésta venga estructurada
por una configuracion grafica peculiar, situacion que precisamente motivo a que dicho
tribunal europeo cuestionase la practica y directrices de registrabilidad de la Oficina
de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI). En suma, para medir la distintividad de
esta clase de signos, el tribunal europeo hace incapié en el analisis de la distintividad
en concreto (o extrinsecal, esto es, en relacion a los productos o servicios concernidos,
antes que en la distintividad en abstracto (o intrinsecal, esto es, del signo en si mismo
considerado.

Il. EL DIFERENTE ALCANCE DE LO DISPUESTO EN LAS PROHIBICIONES
RELATIVAS QUE ESTABAN PREVISTAS EN LOS LITERALES D) Y E) DEL
ARTICULO 83° DE LA DECISION 344

Como hemos adelantado, el Precedente abordd un tema controversial en aquella
época, generado por la coexistencia de dos prohibiciones relativas cuyo tenor era
muy similar en el seno de la Decision 344. En la actualidad, dicha problematica ha
sido totalmente superada, dado que la Decision 486 contiene en nuestra opinion una
regulacion de mucho mejor rigor técnico a la de su predecesora.

Sin embargo, del Precedente podemos extraer varios pasajes de utilidad practica
incluso para nuestros dias y que podemos considerar interesantes, para poder
analizar la problematica de las marcas notoriamente conocidas bajo la dptica de la
nueva legislacion comunitaria y local.

En efecto, en el Precedente se aclard que el supuesto que se encontraba regulado
como prohibicién relativa en el literal d) del Articulo 83° de la Decisidn 344 no era el
mismo que aquél regulado en el literal e). Asi, se sefalé que la proteccion de la marca
notoriamente conocida (no sélo a las marcas que revestian dicho caracter sino a
cualquier otro signo distintivo) a partir del literal d) se dispensaba independientemente
de la existencia de similitud o conexién competitiva entre los correspondientes
productos o servicios, esto es, alin cuando los productos o servicios fuesen distintos™®.

166 ElArticulo 83° literal d) de la Decisidn 344 establecia lo siguiente: "Asimismo, no podran registrarse
como marcas aquellos signos que, en relacion con derechos de terceros, presenten algunos de los
siguientesimpedimentos: d) Constituyan lareproduccién, laimitacién, latraduccion o latranscripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el que se solicita el registro
o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y
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Por su parte, el Precedente defini que la prohibicion del literal e) del Articulo 83°
tenia un ambito mas restringido, esto es, la proteccion a la marca notoriamente
conocida (aqui no estaban comprendidos, a diferencia de la otra prohibicién, otros
signos notoriamente conocidos que no fuesen marcas) exigia la identidad o similitud
competitiva entre los correspondientes productos o servicios'’.

Para llegar a tal conclusidn, el Precedente parte de la premisa que el legislador
andino no quiso regular el mismo supuesto en dos literales diferentes. De alli que
el objetivo principal del Precedente a ese respecto haya sido el de definir cual era el
alcance de la proteccidn dispensado por cada uno de ellos, establecido en el Articulo
83° de la Decisidn 344 como dos prohibiciones relativas distintas.

En el trance de este andlisis y como ya adelantdbamos, el Precedente hace un
interesante analisis del Articulo 6°bis del Convenio de la Unidn de Paris (CUP), asi
como referencias internacionales sobre la materia.

El germen de toda la discusidn abordada por el Precedente y evidentemente debido
a las acusadas deficiencias anotadas de los literales d) y e) del Articulo 83° de la
Decision 344 generd, sin lugar a dudas, que la actual Decision 486 contenga una
mejor regulacion al respecto. De hecho la lectura de dicho Precedente sirve mucho
para identificar y entender en qué ha consistido dicha mejor y cual ha sido la
evolucion positiva en diferentes aspectos.

Uno de esos aspectos es la amplitud y claridad con la que actualmente la Decision 486
regula lo concerniente a los signos notoriamente conocidos en el Titulo XIll a partir
de los Articulos 224° y siguientes. Especial atencion merece la prohibicion relativa
de registro prevista en el Articulo 136° literal h), la que permite comprender no sélo
a las marcas notoriamente conocidas, sino también a cualquier otra clase de signo
notoriamente conocido (por ejemplo, los nombres comerciales y lemas comerciales).
Ademas, la proteccidn es tan amplia que no sélo se limita al clasico riesgo de confusion,
sino el catalogo se amplia a las figuras del aprovechamiento indebido de la reputacion
ajena, el riesgo de dilucion del valor comercial o publicitario y el riesgo de dilucién a la
fuerza distintiva'®, las cuales merecieron por fin una mencion expresa.

que pertenezca a un tercero. Dicha prohibicidn serd aplicable, con independencia de la clase, tanto
en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados
por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o
servicios distintos. Esta disposicion no serd aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular
de la marca notoriamente conocida”.

167 ElArticulo 83° literal e] de la Decision 344 establecia lo siguiente: "Asimismo, no podran registrarse
como marcas aquellos signos que, en relacion con derechos de terceros, presenten algunos de los
siguientes impedimentos: e] Sean similares hasta el punto de producir confusién con una marca
notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales
se solicita el registro. Esta disposicion no sera aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular
de la marca notoriamente conocida”.

168 ELl Articulo 136° literal h) de la Decision 486 establece lo siguiente: “No podran registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando: h] Constituyan una reproduccién, imitacién, traduccion, transliteracion
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
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Vemos también puntualmente que en una sola prohibicion relativa, a diferencia de lo que
sucedia con la Decision 344, la Decision 486 cobija, a la vez con amplitud y especificidad,
la distinta fenomenologia y alcance de proteccion que atane a las marcas notoriamente
conocidas, en su condicion de signos distintivos notoriamente conocidos.

Hoy por hoy, felizmente la Decision 486 ha identificado plenamente, debido
también al avance de otras legislaciones, propiciadas a su vez por el desarrollo
de las comunicaciones y debido al fendmeno publicitario, todas las interferencias
comunicativas que pueden acechar a los signos distintivos notoriamente conocidos
y que pueden trascender la funcidon meramente distintiva o indicadora del origen
empresarial. Se trata de perturbaciones de orden cualitativo que incluso pueden ser
mas graves, en tanto se proyectan sobre la informacion referida al aseguramiento
de un determinado nivel de calidad de los productos o servicios, asi como de otros
valores especialmente relevantes para el mercado, como pueden ser el prestigio
o la reputacion. Asi, la adquisicion errénea por los consumidores de productos
confundibles dotados de una calidad inferior defrauda ciertamente la expectativa
creada en estos y se traduce en una pérdida de clientela para los ofertantes'’. Pero
también las interferencias informativas pueden suscitarse también en el plano
simbélico o de la imagen de la marca con efectos sensibles para el mercado en
aquellos supuestos en los que incluso no sea de temer una confusién o error en
cuanto al origen empresarial. Comun a estos casos serd, por ejemplo, la apropiacion
parasitaria del potencial atractivo simbolizado por la marca a productos o servicios
distintos a los originales o la afectacion de la buena imagen comercial proyectada
por la marca.

Como adelantdbamos, esta nueva vision no hace otra cosa que consolidar el
reconocimiento y proteccion legal de la marca a partir de todas sus funciones
particularmente relevantes: la indicadora del origen empresarial, la indicadora de
la calidad, la condensadora del goodwill y la publicitaria.

La funcion indicadora del origen empresarial sigue siendo la funciéon basica
y esencial encomendada a cualquier marca. Es a partir de esta funcidon basica y
primigenia que los distintos ordenamientos juridicos empezaron a disefar y definir
el sistema de proteccion por la via del derecho de marcas. Esta funcion es la
esencial, primaria y fundamental e integra las exigencias minimas requeridas por
cualquier legislacion sobre marcas'®. En este ambito, la marca cumple un papel
eminentemente informativo, esto es, atestigua ante los consumidores que todos los
productos o servicios idénticos o similares portadores de la misma marca han sido
fabricados o distribuidos por una misma persona o bajo su autorizacién.

tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

169 Monteagudo Monedero, Montiano (1995), La Proteccién de la Marca Renombrada, Civitas, pp. 49y ss.

170 Tan es asi que la marca es definida a través de su funcidn distintiva. Véase el Articulo 134° de la
Decisidn 486: Articulo 134°.- “A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado [...J". El subrayado es nuestro.

175
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En cuanto resulte juridicamente necesario y oportuno, no deberan existir reparos
para reconocer también proteccion a otras funciones de la marca, esto es, la
indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill o reputacidn y la publicitaria.
Vale recordar que la funcién indicadora de la calidad atestigua ante el consumidor
que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma
calidad (sea ésta alta o baja). En otras palabras, la marca revela que el producto o
servicioidentificado por ella ostenta una calidad relativamente constante, esto es, una
calidad determinada en funcion a las vivencias y experiencias de los consumidores.
La funcion condensadora del goodwill o reputacion es el vehiculo a través del cual el
consumidor podra ir labrando sus preferencias de compra o contratacién gracias a
la fama o prestigio ganados progresivamente por los productos o servicios dotados
de una concreta marca. Finalmente, la funcidn publicitaria reconoce que la marca
dotada de un elevado potencial publicitario constituye un vehiculo capaz de generar
o crear el goodwill 0 buena reputacion de los productos y servicios.

La funcidn informativa de la marca y la teoria de las funciones encomendadas
juridicamente a éstas no hacen otra cosa que conducirnos a la misma idea: las
marcas modernas pueden representar algo mas que la asociacion con una fuente de
procedencia empresarial. Asi, pueden representar, por ejemplo, virtudes cualitativas
vinculadas con lasbondades del producto o servicio, perotambiénvaloresirracionales
o emocionales, como la aventura, hombria, lujo, etc. Todos estos valores, incluso
los irracionales, son susceptibles de explotacion econdmica por los titulares de las
marcas e incluso hoy en dia es mas frecuente encontrar campanas publicitarias que
recurren a estos valores como parte de las estrategias publicitarias encaminadas a
incitar a la compra o contratacion del producto o servicio marcado.

IIl. VALORACION Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente tiene el mérito de haber establecido criterios interpretativos utiles
a la hora de analizar la distintividad de una marca compuesta por una sola letra,
aunque, como hemos visto, quizas convenga actualizar ciertos criterios a la luz de la
evolucion mostrada por la jurisprudencia comparada.

Asimismo, en su momento el Precedente fue de gran utilidad para establecer las
diferencias entre dos prohibiciones relativas de registro relacionadas a la notoriedad
cuyo tenor era muy similar. Afortunadamente, como hemos apuntado, la Decision
486 ha corregido totalmente esta disfuncidn.

Pese a ello, y en consideracion a que la utilizacion del concepto general de
“notoriamente conocido” se mantiene en las decisiones andinas, por revestir
gran utilidad practica, convendria a nivel jurisprudencial realizar una distincidn
entre las distintas categorias de signos, ya que varias legislaciones hacen una
distincion entre signos notoriamente conocidos, notorios o renombrados, en funcion
al distinto ambito de implantacion y renombre que pueden condensar. Ello nos
recuerda, con algunos matices en intensidad, que las marcas sin valor intrinseco
(marcas normales o comunes) sirven Unicamente a un fin distintivo y son, por tanto,
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protegidas en la medida necesaria para el cumplimiento de dicha funcidn (indicar el
origen empresarial).

Por su parte, aquellas marcas dotadas de valor cualitativo o intrinseco (que
denominaremos marcas renombradas] se protegeran en cuanto que, ademas,
son susceptibles de una utilizacion para fines adicionales a los distintivos, como
por ejemplo, los ornamentales, decorativos, publicitarios e incluso en actividades
especificas de merchandising.

U indecopi
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1.6. RESOLUCION N° 1183-2005/TPI-INDECOPI

RESOLUCION N° 1183-2005/TPI-INDECOPI
(Publicada el 30 de noviembre de 2005)
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N° 199324-2004

ACCIONANTE : PRODUCTOS FAMILIAS.A.

EMPLAZADA : MEDIFARMAS.A.

Accion de cancelacion - Pruebas de uso parcial de la marca - Criterios para la
aplicacion del tercer parrafo del Articulo 165° de la Decision 486: Precedente de

Observancia Obligatoria.

Lima, ocho de noviembre del dos mil cinco.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de enero del 2004, Productos Familia S.A. (Peru) solicité la cancelacion
por falta de uso de la marca PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A., bajo
certificado N° 26408, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial. Manifesto que la citada marca no ha sido utilizada por su titular o por terceros
autorizados en ningun pais miembro de la Comunidad Andina, por lo menos desde el
mes de enero del 2001.

Con fecha 31 de mayo del 2004, Medifarma S.A. (Peru) absolvié el traslado de la
accion. Manifestd lo siguiente:

(i) Estitular de la marca PETALO, a partir de marzo de 1998, mediante transferencia
de su antiguo titular Difesa Distribuciones S.A.

(ii) EL 13 de agosto del 2001, su empresa suscribié un contrato de licencia de uso
a favor de Grupo Reyes S.A.C., cuyo plazo vencié el 31 de diciembre del 2003,
mediante el cual se otorgd a dicha empresa el derecho de fabricar, comercializar
y distribuir papel higiénico con la marca PETALO.

(iii) Los productos que distingue con su marca registrada han sido fabricados para
su posterior comercializacion dentro del periodo de los tres anos anteriores a la
interposicion de la solicitud de cancelacion.

(iv) Desde el 2003 la marca PETALO ha sido relanzada por su licenciatario en el
mercado de papel higiénico.
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Ofrecié en calidad de medios probatorios los documentos presentados en el
expediente N° 199325-2004."

Con fecha 28 de junio del 2004, Productos Familia S.A. manifestdé lo siguiente:

(i) EL contrato de licencia al que la emplazada hace referencia no fue registrado
ni por Medifarma S.A. ni por Grupo Reyes S.A.C. ante el Indecopi, tal como lo
manda el Articulo 162° segundo parrafo de la Decision 486. En consecuencia,
en aplicacion de la misma norma legal, dicho contrato no surte efecto frente
a terceros vy, por lo tanto, no tiene valor o efecto probatorio en el presente
procedimiento.

(i) Las pruebas que la emplazada ha presentado a efectos de probar el uso de la
marca PETALO no cumplen con las exigencias contenidas en el Articulo 166°
primer parrafo de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

(iii) Sélo se han presentado pruebas para tratar de demostrar el uso de dicha marca
para distinguir papel higiénico, razdn por la cual sélo se van a referir a dicho
producto.

(iv] EL papel higiénico, por su naturaleza y finalidad, es un producto de consumo
masivo, toda vez que es usado sin distincion de sexo y edad, y se comercializa a
nivel nacional en todo tipo de establecimientos comerciales.

(v] Teniendo en cuenta ello, ni el nUmero de facturas emitidas ni el niUmero de
unidades de productos vendidos durante ese periodo (19 033) constituyen
pruebas suficientes que permitan llegar a la conclusion de que la marca PETALO
ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente
corresponde al “papel higiénico” y las modalidades bajo las cuales se efectla su
comercializacidn en el mercado.

(vi) Asumiendo que Grupo Reyes S.A.C. fabricé el papel higiénico que vendid a
Snow S.A., no se ha presentado una sola prueba que demuestre que esta ultima
comercializd el papel higiénico que adquirié de Grupo Reyes S.A.C.; vale decir,
no esta probado que el papel higiénico supuestamente identificado con la marca
PETALO llegd al consumidor final.

(vii) Estd presentando documentos con el fin de acreditar que en la direccion de
la firma Snow S.A. no funciona algun establecimiento comercial que pueda
justificar la adquisicion de 19 033 planchas de papel higiénico, para su posterior
comercializacion.

Posteriormente, con fecha 2 de julio del 2004, Productos Familia S.A. adjunté
jurisprudencia que considero¢ aplicable al caso.

171 Sobre solicitud de cancelacién de registro de la marca de producto PETALO y logotipo, iniciada por
Productos Familia S.A.

"
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Mediante Resolucion N° 14324-2004-0SD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre
del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declard fundada la accion de cancelacion.
Considero lo siguiente:

(i) La marca PETALO ha sido registrada para distinguir productos de consumo
masivo. En tal sentido, a efectos de acreditar el uso de la marca de producto
PETALO, los medios probatorios deberan demostrar un nivel de comercializacion
acorde con su naturaleza, durante un periodo que demuestre continuidad o
regularidad en el tiempo.

(i) En el presente caso, las nueve facturas emitidas por la empresa Grupo
Reyes S.A.C. durante el ano 2003 acreditan que la mencionada empresa ha
comercializado productos (papel higiénico) de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial con la denominacion PETALO. Dichas facturas han sido emitidas dentro
del periodo probatorio correspondiente, es decir, dentro de los tres afos
consecutivos precedentes al inicio de la acciéon de cancelacidn.

(iii) Si bien la emplazada ha manifestado que Grupo Reyes S.A.C. es su licenciataria,
no ha presentado una copia del contrato de licencia de uso celebrado con la
referida empresa o algun otro documento de efectos equivalentes, a fin de
verificar que Grupo Reyes S.A.C. cuenta con la autorizacion expresa de la titular
del registro para comercializar productos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial identificados con la marca registrada.

(iv)] En este sentido, los medios probatorios presentados no acreditan el uso por
parte de la emplazada de la marca de producto PETALO para distinguir productos
de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada.

Confecha 13 de enero del 2005, Medifarma S.A. interpuso recurso de reconsideracion
presentando, como nueva prueba instrumental, copia del contrato de licencia de uso
otorgado a Grupo Reyes S.A.C.

Con fecha 28 de enero del 2005, Productos Familia S.A. manifestd lo siguiente:

(i) El contrato de licencia de uso presentado por la emplazada no tiene ningln
valor ni efecto probatorio, toda vez que dicho contrato no surte efectos frente a
terceros, en estricta aplicacion de lo dispuesto por el Articulo 162° de la Decision
486, al no haberse registrado ante el Indecopi.

(i) En la cldusula primera del contrato, se hace referencia a que las marcas objeto
del contrato aparecen detalladas en el anexo 1, el cual forma parte integrante de
dicho contrato, sin embargo, en el documento que la emplazada ha presentado
no aparece ningun anexo 1, por lo que se desconoce cuales fueron las marcas
objeto del contrato de licencia y si éste efectivamente existid.

(iii) En la cldusula novena del contrato, se establece que el plazo pactado fue por
el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del
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2003, sin embargo, no se ha presentado prueba alguna que acredite que la marca
PETALO fue utilizada durante los dos anos de vigencia del referido contrato.

Mediante Resolucion N° 4639-2005-0SD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005,
la Oficina de Signos Distintivos declaré fundado el recurso de reconsideracion v,
en consecuencia, declardé fundada en parte la accion de cancelacion de la marca
PETALO, quedando registrada Unicamente para distinguir papel higiénico y sus
similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifesté lo siguiente:

(i) La Oficina considera que la copia del contrato de licencia de uso de marcas y
know how de fecha 13 de agosto del 2001 acredita que Medifarma S.A. licencid
a Grupo Reyes S.A. el derecho de uso exclusivo, entre otras, de la marca cuyo
registro es materia de cancelacion, hasta el 31 de diciembre del 2003, tal como
se aprecia en las clausulas primera (foja 96) y novena (foja 99) de dicho contrato.

(i) Mediante Resolucion 159, Revision de oficio de la Resolucion 030 de la Secretaria
General que contiene el Dictamen 016-97 que determind el incumplimiento por
parte del gobierno del Peru en la aplicacion de la Decision 344, la Secretaria
General de la Comunidad Andina establecid que el hecho de no inscribir
un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtda la
constatacion factica del uso de esa marca en el mercado.

(iii) En ese sentido, el hecho de que el contrato de licencia celebrado entre Medifarma
S.A.y Grupo Reyes S.A. no haya sido inscrito ante la Oficina no determina que
la misma no deba evaluar si las facturas presentadas prueban o no que Grupo
Reyes S.A. ha usado la marca PETALO para distinguir papel higiénico.

(iv] Las facturas presentadas en calidad de medios probatorios sélo acreditan el uso
de la marca referida por parte del emplazado para distinguir papel higiénico de la
clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Corresponde, en consecuencia, eliminar los
demas productos de la clase 16 de la lista de aquellos comprendidos en el registro
de la marca, en aplicacion de lo dispuesto en el Articulo 165° tercer parrafo de la
Decisidn 486, por lo que dicha lista seria “papel higiénico y sus similares”.

Con fecha 12 de mayo del 2005, Productos Familia S.A. interpuso recurso de
apelacion reiterando sus argumentos. Agregoé lo siguiente:

(i) Las 9 facturas presentadas por la emplazada no cumplen con lo exigido por los
Articulos 165°,166°y 167° de la Decision 486y, ademas, fueron emitidas por una
sola empresa a favor de otra en un periodo de 4 meses, lo cual no es suficiente
para acreditar que la marca ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y
el modo que normalmente corresponde al producto papel higiénico, que es de
consumo masivo.

(i) La Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en cuenta que en el contrato de
licencia de uso las firmas de las personas que lo suscribieron no han sido
certificadas por Notario Publico.
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(iii) Las supuestas 9 ventas realizadas por Grupo Reyes S.A. a favor de Snow S.A., entre
agosto y noviembre de 2003, no son ventas efectivas, realizadas en el ejercicio
efectivo de su actividad comercial, sino que fueron realizadas Unicamente -si
asi efectivamente ocurrié- con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
contratoy, por lo tanto, las facturas presentadas no pueden ser consideradas como
pruebas idoneas para acreditar el uso de la marca PETALO en el mercado peruano.

Adjunt¢ jurisprudencia con el fin de acreditar lo expuesto.

No obstante haber sido debidamente notificada, Medifarma S.A. no absolvid el
traslado de la apelacion.

Con fecha 6 de julio del 2005, Productos Familia S.A. presentd los resultados de una
investigacion del mercado de papel higiénico, durante los afios 2001, 2002 y 2003,
realizada por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la
marca PETALO no habia sido utilizada.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala de Propiedad Intelectual debera determinar si corresponde cancelar el
registro de la marca de producto PETALO.

IIl. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Medifarma S.A. es titular de la marca de producto PETALO, que
distingue papel higiénico, toallas de papel, servilletas y panuelos de papel, papel
desmagquillante, papel de tocador y similares y otros articulos de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 26408, vigente desde el 22 de
octubre de 1979 hasta el 22 de octubre del 2014.

2. Cancelaciones por falta de uso
2.1. Marco conceptual

EL Articulo 165° de la Decision 486 establece que, a solicitud de persona interesada,
la Oficina Nacional Competente cancelard el registro de una marca que sin motivo
justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres anos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicid la accion de cancelacion.

Esta norma dispone que la accion de cancelacion soélo podra iniciarse una vez que
hayan transcurrido tres afos contados a partir de la fecha de notificaciéon de la
resolucidon que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via
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administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelacidn de un registro por falta
de uso de la marca también podra solicitarse como defensa en un procedimiento de
oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe senalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos:
una de indole esencial y otra de indole funcional'”2. Entre las finalidades esenciales
estad la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante
la asociacion entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto
depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca
es importante para que esa asociacion se haga realidad. Otra finalidad esencial del
uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta
de la utilizacion de las marcas en el mercado. Tal aproximacién puede contribuir a
resolver los problemas que se presentan al determinar un nuevo signo solicitado y
una marca anteriormente registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional
del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el
mercado abriendo el abanico de posibilidades que no estan siendo usadas para
facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

2.2. Cancelacion parcial del registro

El tercer parrafo del Articulo 165° de la Decision 486 establece que cuando
la falta de uso de una marca so6lo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion
o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro,
eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello,
se debera tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

De acuerdo a esta disposicion, en aquellos casos en los que el titular de una marca
registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales
se encuentra registrada, la autoridad ordenara la reduccion o limitacion del registro
de forma tal que identifique Unica y exclusivamente los productos o servicios que
efectivamente distingue en el mercado'”.

172 Fernandez-Névoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 2001, p. 453.

173 Este criterio difiere del utilizado durante la vigencia de la Decision 344, segun el cual bastaba
acreditar el uso de al menos uno de los productos o servicios distinguidos con la marca materia
de la cancelacion, para que la accion fuese declarada infundada y, por consiguiente, que la marca
siguiese distinguiendo los productos o servicios comprendidos en el registro inicial. Dentro de ese
contexto, la Autoridad administrativa solo tenia dos opciones al momento de pronunciarse sobre una
solicitud de cancelacidn por falta de uso de la marca:

a) Cancelar el registro en forma total, cuando no se acreditaba el uso de la marca de por lo menos
uno de los productos o servicios que distinguia, o

b) No cancelar el registro, cuando se acreditaba el uso efectivo de la marca para identificar al menos
uno de los productos o servicios que distinguia.

Conforme se ha sefalado, este escenario cambia con lo dispuesto por el tercer parrafo del articulo
165 de la Decision 486. Asi, ante una solicitud de cancelacion por falta de uso de la marca, la
Autoridad, al momento de emitir un pronunciamiento, podra optar por una tercera opcion, la cual,
si bien consiste en no cancelar el registro, se diferencia del tratamiento anterior en el hecho de que
se debera determinar si la marca fue utilizada en el mercado para distinguir todos los productos o
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Segun sea el caso, la Autoridad debera decidir si dispone que la marca mantenga su
vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita
los productos o servicios que distinguird la marca en el futuro a los efectivamente
utilizados en el mercado; todo en funcidn a las pruebas que se aporten en el respectivo
procedimiento. Esto Ultimo es lo que se conoce como cancelacidn parcial del registro.

El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de
resolver las acciones de cancelacion no significa que esta figura haya variado o que
se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decision 486 -al igual
que la normativa anterior- establece que toda persona interesada podra solicitar a
la Oficina Nacional Competente la cancelacion del registro de una marca que no
hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada
para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Paises Miembros, durante
los tres afos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicid la accion de
cancelacion (Articulo 165°). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que
el interesado opte entre solicitar la cancelacion del registro en forma total (figura
tradicional de la cancelacion) o la cancelacion de aquellos productos o servicios cuyo
uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelacién parcial).

Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una
cancelacion “parcial”, la Autoridad -en aplicacion del principio de impulso de oficio,
recogido en el articulo IV'7 del Titulo Preliminar y 145'° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General- debera encausar dicha solicitud y tramitarla
como cualquier otra solicitud de cancelacion, debiendo informar este hecho al
interesado, asi como al titular de la marca materia de la cancelacion, de tal forma
que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestion controvertida en el
procedimiento. Asi, el titular de la marca tomara conocimiento de que debe acreditar
su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, de no
hacerlo, se procedera a cancelar total o parcialmente el registro, segun sea el caso.

La Sala considera pertinente senalar que si bien la posibilidad de cancelar
parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una
carga probatoria mayor a la que tenia bajo el régimen anterior, esta figura constituye
una herramienta util que contribuye a que la cancelacion cumpla de mejor manera

servicios para los cuales fue registrada, o si el uso sélo se limité a alguno o algunos de ellos.

174 Articulo IV de la Ley N° 27444.- Principios del procedimiento administrativo.
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)
1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento
y ordenar la realizacion o practica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y
resolucidn de las cuestiones necesarias |...).

175 Articulo 145° de la Ley N° 27444.- Impulso del procedimiento
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuacion que fuese
necesaria para su tramitacion, superar cualquier obstaculo que se oponga a regular tramitacion
del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o
fuere errénea la cita legal; asi como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias
innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier
irregularidad producida.
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con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustracion, conviene
senalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso
es una figura ya aplicada por otros ordenamientos juridicos como el espanol'”y el
Sistema Comunitario Europeo'”.

2.3. Condiciones del uso de la marca

ElArticulo 166° de la Decisidn 486 establece dos supuestos en los cuales se considera
que la marca ha sido usada:

(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectla su
comercializacion en el mercado; y,

(i) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera
de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la
forma como ha sido registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren
su caracter distintivo no motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni
disminuira la proteccion que corresponda a la marca.

A fin de determinar cuando y coémo se cumple con la obligacion de uso de la marca,
el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia'® -que también resulta aplicable a la
Decision 486- ha interpretado lo siguiente:

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que
no basta con la mera intencion de usarla o con la publicidad de la misma, sino
que el uso debe manifestarse externa y publicamente, para que sea real y no
simplemente formal o simbélico.

- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinacion del uso de la marca es
relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las
caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si una marca distingue

176 La Ley de Marcas (Ley 17/2001 del 7 de diciembre] establece que “Si la causa de nulidad o caducidad
solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada
la marca, su declaracion sélo se extendera a los productos o servicios afectados” (Articulo 68° -
Nulidad y Caducidad parcial).

177 ElReglamento (CE) N° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, cuyo
Articulo 50° numeral 2 establece lo siguiente: “Si la causa de caducidad solamente existiera para una
parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarara
la caducidad de los derechos del titular sélo para los productos o los servicios de que se trate”.

178 Proceso N° 17-1P-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de
1996, pp. 30y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el
17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso N° 22-1P-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N© 1207, publicada el 16 de junio de 2005, pp. 2-13.
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bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la demostracion de
que en un ano se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad
y elevado precio hacen que el nimero de operaciones tenga nivel comercial. En
cambio, no podriadecirse que existe comercializacion realde un producto, como el
maiz, porque en un ano sélo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del periodo previsto en la norma comunitaria para la
utilizacion de la marca, se establece claramente que se incurrira en la causal cuando
la marca no se hubiese usado durante los tres anos consecutivos precedentes a la
interposicion de la accion de cancelacion.

Atenor de lo establecido en el Articulo 167° de la Decision 486, corresponde al titular
aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de
uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones
de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de
las mercancias identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de
uso de una marca sélo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada, se ordenara una reduccion o limitacién de la lista de los
productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habra de tomarse en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente:

(i) La norma dispone que la Autoridad “ordenard” la reduccion o limitacién de la
lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la
norma no establece una facultad sino que impone una obligacién: la de cancelar
parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios
cuyo uso no haya sido acreditado.

(ii) La norma establece -refiriéndose a la reduccién o limitacién antes sefialada- que
debera tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los
productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener
un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad debera determinar:

al Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno
especificamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b) Sise acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra
especificamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue.
En este caso, debera verificar, en particular:

i) Sidicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran
expresamente detallados en dicha lista; o,
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ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de
productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

La intencidn de la norma -a criterio de la Sala- no es mantener el registro de una
marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, ademas, para “sus
similares”, como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. La figura de la
cancelacion de la marca tiene por objeto reflejar del modo mas preciso la realidad
del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera
el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales
efectivamente se acredita el uso en el mercado y, ademas, para “sus similares”, se
estaria contraviniendo la finalidad de la accion de cancelacion, asi como ampliando
la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una
contravencion a lo dispuesto en el Articulo 139° inciso f] de la Decision 486'".

Consecuentemente, si Unicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un
producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos
antes descritos, se procederd a la cancelacion de su registro, tal como sucede en
los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta atil tomar
como referencia el siguiente cuadro explicativo:

Distingue: Acredita el uso Se cancela Se mantiene
para: el registro para: |vigente para:

{a,b,c,d, e f, g} |{a b,cd} {e, f, g} {a, b, c, d}

{a, b, c,dydemas} |{c} {a, b, dy demas} |{c}

{a, b, ¢, dy demas} |{a, b, c, d} {y demas} {a, b, c,d}
{k}

{a b cdy [k no esta especificamen- {a.b cd

de'm'és'} te detallado en la lista y éer'né‘s} {k}
pero pertenece al "y de-
mas”]

Marca {b+}

X [b+ no estd especifica-

{a,b,c,d e, f, g} |mentedetalladoenlalista{a, c,d e f g} |{b}
pero pertenece o es simi-
lar a b]

{m}

[m no esta especificamen-
{a,b,c,d e, f,g} [te detallado en la lista ni|{a, b, c, d, e f, g} |{g}
pertenece o es similar a
“a,b,c,d, e, foqg’]

179 Articulo 139°.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:
f) la indicacién expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la
marca; [...)".
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Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro
de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automatica al
registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que
fueron materia de cancelacidn, ya que dicha circunstancia debera ser evaluada por
la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

2.4. Forma del uso de la marca

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o
servicio de que se trate, almomento de evaluartaluso, debe tenerse en consideracion
las caracteristicas y el tipo de cada marca, asi como los productos y servicios
correspondientes, ya que sé6lo un uso de acuerdo a las caracteristicas comerciales
del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En principio, eluso efectivo en elmercado de una marca de producto podré acreditarse
con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas,
boletas de venta)'® en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza,
costo o forma de adquisicion del producto de que se trate, pueda razonablemente
revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Asi, sera distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos
de consumo masivo (arroz, menestras, productos lacteos), que el de una marca
que distingue productos de venta esporadica o por encargo (automdviles, ropa de
disefador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no sélo podra acreditarse el uso de una marca de producto con
documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La
presentacion de catalogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relacion
directa conel producto, seran elementos de juicio que contribuiran ala comprobacion
del uso de una marca de producto.

Al respecto, si bien la presentacion de una muestra fisica de un determinado
producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de
verificar el uso en el mercado de la marca en relacién directa con el producto (sobre
todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)'®', dichas pruebas no seran idoneas

180 Dichos documentos deberan consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el cédigo
que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo,
el uso de la marca registrada debera apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a
titulo de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma),
dado que dicho uso sélo acreditaria el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el
ejercicio de sus actividades econdmicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado
producto en el mercado.

181 Al respecto, cabe senalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por
lo general, ademas de incluirse una descripcion del articulo o articulos que son objeto de venta,
se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o
especificos disenos o elementos graficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirdn pruebas a
tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda
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para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precision la fecha
de su produccion, elaboracidon o impresion y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relacidn a las marcas de producto no se aplica sin mas a las marcas de
servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio
puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u
objetos que sirven para la prestacion del servicio.

En atencidn a ello, serdn medios de prueba idéneos a fin de acreditar el uso de
una marca de servicio, ademas de facturas, recibos por honorarios o contratos de
servicio, publicidad, etc., la fijacidon de la marca registrada en objetos o lugares que
puedan ser percibidos por el publico usuario como identificadores de un origen
empresarial (carteles, listas de precios, catalogos, volantes, tripticos, encartes,
presupuestos, papel membretado), asi como publicidad efectiva de la marca con
relacion a los servicios que distingue.

Habra que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad
tiene mas importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo mas importante
ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un
origen empresarial determinado.

Finalmente, ademas de los criterios antes senalados, cabe agregar que todo
documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de
haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para
acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres anos anteriores al inicio de
la correspondiente accidn de cancelacion por falta de uso.

2.5 Uso de la marca de producto PETALO

Con el fin de acreditar el uso de su marca PETALO, Medifarma S.A. presentd los
siguientes medios probatorios:

En el presente expediente:

- Copia legalizada del contrato de licencia de uso de marcas de fecha 13 de agosto
del 2001, por el cual Medifarma S.A. licencia a favor de Grupo Reyes S.A.C. el
derecho al uso exclusivo de las marcas de producto, lemas comerciales, incluido
el know kow, descritos y senalados en el Anexo 1.

En la clausula novena, se establece que el convenio surtird efectos a partir de
la fecha de la firma del documento y culminara el 31 de diciembre de 2003,
pudiendo prorrogarse por un plazo adicional previo acuerdo con una anticipacion
no menor de tres meses a su vencimiento.

apreciar la marca mixta, las érdenes de confeccion de etiquetas o la impresién de envolturas que
sean capaces de crear conviccion sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.
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En el anexo 1, se advierte entre los signos materia de licencia la marca PETALO,
inscrita bajo certificado N° 26408, es decir, la marca base de la presente accion
(fojas 96 a 103).

En el expediente N° 199325-2004:

- Copialegalizada de la factura N° 0003128, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 5 de
agosto del 2003, por la venta de 4331 planchas de papel higiénico PETALO por 20
rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 50).

- Copia legalizada de la factura N° 0003213, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 19
de agosto del 2003, por la venta de 3068 planchas de papel higiénico PETALO por
20 rollos, a favor de Snow S.A. (foja 51).

- Copia legalizada de la factura N° 0003267, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27
de agosto del 2003, por la venta de 229 planchas de papel higiénico PETALO por
20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 52).

- Copialegalizada de la factura N° 0003308, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 6 de
setiembre del 2003, por la venta de 3053 planchas de papel higiénico PETALO por
20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 53).

- Copia legalizada de la factura N° 0003488, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 23
de octubre del 2003, por la venta de 541 planchas de papel higiénico PETALO por
20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 54).

- Copia legalizada de la factura N° 0003497, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 25
de octubre del 2003, por la venta de 595 planchas de papel higiénico PETALO por
20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 55).

- Copia legalizada de la factura N° 0003551, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 11
de noviembre del 2003, por la venta de 2900 planchas de papel higiénico PETALO
por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 56).

- Copia legalizada de la factura N° 0003609, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27
de noviembre del 2003, por la venta de 657 planchas de papel higiénico PETALO
por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 57).

- Copia legalizada de la factura N° 0003611, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27
de noviembre del 2003, por la venta de 3659 planchas de papel higiénico PETALO
por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 58).

2.6 Aplicacion al caso concreto
a) Respecto del contrato de licencia de marcas
El contrato presentado acredita que Medifarma S.A. otorgd a Grupo Reyes S.A.C.

licencia para el uso de su marca PETALO entre el 13 de agosto de 2001 y el 31 de
diciembre de 2003.

i PERU | Ministerio de Justicia
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La empresa accionante ha cuestionado la validez del contrato de licencia de marcas
presentado por la emplazada, al manifestar que (i) las firmas de las personas que
suscribieron el contrato no han sido certificadas por Notario Publico y que (i) el
contrato de licencia no ha sido inscrito en el registro correspondiente del Indecopi.
Al respecto, conviene senalar lo siguiente:

Respecto de la certificacidn de las firmas de quienes suscribieron el contrato de
licencia de uso, conviene senalar que la Autoridad no puede exigir que las firmas
que figuran en el contrato estén debidamente legalizadas, toda vez que no existe
norma legal que condicione la admisidn de dicho documento al cumplimiento
de tal formalidad. A ello conviene agregar que la Ley N° 27444 prohibe exigir
mayores formalidades o requisitos que los expresamente establecidos en la ley o
el TUPA.™

Respecto de la inscripcion del contrato de licencia en el respectivo registro,
conviene precisar que, tal como lo ha sehalado la Sala -mediante Resolucién
N°© 252-2002-TPI-INDECOPI de fecha 8 de marzo del 2002'®- el hecho de no
inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtta
el hecho factico del uso de esa marca en el mercado. Las sanciones por falta
de la mencionada inscripcion no pueden hacerse extensivas a los supuestos de
cancelacion del registro de marca, ya que la inscripcion per se del contrato de
licencia no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente
usada en el mercado. Ademas, la ley no prevé una sancidn expresa a la falta de
inscripcion de los contratos de licencia, razén por la cual tal sancion no puede
presumirse.

Consecuentemente, la proteccion conferida a la marca por el ordenamiento juridico
andino requiere Unicamente que la misma se encuentre presente en los flujos
comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificacion de tal uso.™
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“Articulo 36°.- Legalidad del procedimiento

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante
decreto supremo o norma de mayor jerarquia, norma de la mas alta autoridad regional, de Ordenanza
Municipal o de la decisién del titular de las entidades autonomas conforme a la Constitucion, segin
su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Unico
de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

36.2 Las entidades solamente exigiran a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la
presentacién de documentos, el suministro de informacién o el pago por derechos de tramitacion,
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad
la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de
estos casos. [...)".

Recaida en el expediente N° 122109-2001, sobre la accién de cancelacion por falta de uso de la marca
de producto CASINELLI, interpuesta por Angélica Ocharan Cassinelli (Pert) contra Markinver S.A.
Cabe agregar que la Secretaria General de la Comunidad Andina, en la Resolucion N° 159, dejo
esclarecido que frente a las acciones de cancelacion por falta de uso de una marca, el uso de ésta
puede acreditarse a través del uso que le dé quien estuviere autorizado para ello, aun cuando no
figure inscrito en el registro de la Oficina competente como licenciatario (Articulo 177° inciso a) del
Decreto Legislativo 823] sin que ello implique contradecir o incumplir lo dispuesto en las normas
andinas, especificamente el Articulo 116° de la -en ese entonces vigente- Decision 344.
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Envirtud de lo expuesto, el contrato de licencia de marcas presentado por Medifarma
S.A. resulta valido para el presente caso, no siendo necesario contar con la
certificacion de las firmas de quienes suscribieron el contrato ni con su inscripcion
en el registro; ademas, se presume la veracidad de la informacién contenida en
dicho documento, al no haberse presentado prueba en contrario. En consecuencia,
corresponde analizar las facturas presentadas.

b) Respecto de las facturas presentadas

De la revision conjunta de las facturas presentadas, se desprende que éstas
acreditan la venta de papel higiénico de la marca PETALO entre los meses de agosto
y noviembre del 2003, en forma constante y suficiente.

La Decision 486 exige que para cancelar una marca por no uso, ésta no debe haber
sido utilizada durante los tres anos precedentes a la accidon de cancelacion, por lo que
se entiende que cualquier uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente
corresponde a la naturaleza de los productos que ésta distingue determina la
interrupcion del plazo de cancelacion.

Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya ha dictado una
pauta’, segun la cual:

“La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la accion
de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del periodo prescrito. Asi,
(...) si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos
de forma, intensidad, temporalidady ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en
principio estara interrumpiendo el plazo [...) sefalado en la ley y no podra prosperar
en su contra la accion de cancelacion de la marca. Naturalmente correspondera a la
autoridad nacional competente -dentro de criterios de equidad y justicia- determinar
si el uso tiene los elementos citados atras”.

Sobre este tema, la doctrina ha senalado que el periodo necesario para que el uso de
la marca sea relevante debe ser el plazo suficiente para que la marca esté presente
en el mercado. Para evitar su caducidad la marca tiene que estar siendo utilizada;
sin embargo, no es necesario que se esté utilizando durante todo el periodo de no
uso que sefala la ley, ya que dicho periodo se fija para indicar el tiempo dentro del
cual debe probarse el uso de la marca. Este criterio ha sido adoptado por el TRIPS y
por el derecho norteamericano (Lanham Act).®

Asimismo, debe indicarse que ni la norma andina ni la nacional exigen que se
demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres anos anteriores

185 Comentando el Articulo 100° de la Decision 311 y Articulo 99° de la Decision 313, cuya redaccion
es similar a lo dispuesto en el Articulo 166° de la Decisién 486. Sentencia expedida en el Proceso
N° 17-1P-95 (nota 2).

186 De la Fuente Garcia, Elena. El Uso de la Marca y sus Efectos Juridicos, Marcial Pons, Ediciones
Juridicas y Sociales S.A. Madrid - Barcelona, 1999, pp. 204 - 205.
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a la interposicion de la presente accion de cancelacidn, siendo suficiente que se
acredite el uso de la marca durante un periodo relevante, el que debera ser apreciado
en atencidn a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca, y en la
forma e intensidad necesarias.

En el presente caso, se ha acreditado que en un periodo aproximado de 4 meses
se ha comercializado la cantidad de 19 033 planchas de papel higiénico que hacen
un total de 380 660 rollos de papel higiénico, lo que a criterio de la Sala acredita el
uso de la marca PETALO en la cantidad y forma que corresponde a la naturaleza del
producto.

La accionante ha presentado el documento: “Auditoria de producto papel higiénico,
Lima acumulado 2001, 2002 y 2003, Nacional acumulado 2003", elaborado por la
firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la marca PETALO no
ha sido utilizada. Se advierte que dicho documento ha sido elaborado en funciéon
del acumulado de ventas totales, de los anos 2001 a 2003 en el caso de Lima, y
del ano 2003 a nivel nacional. A criterio de la Sala, dicho documento no acredita
suficientemente que la marca PETALO no se haya usado, pues si bien en dicho
documento no se menciona expresamente la marca PETALO, ésta podria estar
incluida en el rubro “Otras Marcas”. Ademas, en el documento presentado no se
especifica cuales son las zonas de Lima y del Peru que se han considerado para el
analisis.

Por lo expuesto, la Sala concluye que se ha acreditado el uso de la marca PETALO
para papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Ahora bien, en virtud del tercer parrafo del Articulo 165° de la Decision 486, la
Autoridad administrativa debe disponer la cancelacion parcial del registro de una
marca cuando se haya acreditado su uso respecto de algunos -y no todos- los
productos o servicios para los cuales fue registrada. En efecto, el articulo de la
referencia establece que:

“cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los productos
o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion
o limitacién de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de
la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado;
para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”
(el subrayado es nuestro).

En el presente caso, la marca PETALO fue registrada para distinguir papel higiénico,
toallas de papel, servilletas y panuelos de papel, papel desmaquillante, papel de
tocador y similares y otros articulos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial; sin
embargo, se ha acreditado su uso sélo respecto de papel higiénico.

Conforme se ha sefalado en el punto 2.3, la intencion de la norma -al sefalar que
para la cancelacion se tomara en cuenta la similitud de los productos o servicios-
no es extender la proteccion de la marca a los productos o servicios similares a los

"
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registrados, sino que el uso de productos o servicios similares a los registrados sirva
para mantener la vigencia de la marca respecto de estos Ultimos. En ese sentido,
contrariamente a lo resuelto por la Oficina de Signos Distintivos -que mantuvo
vigente el registro de la marca PETALO para papel higiénico y sus similares, de
la clase 16 de la Nomenclatura Oficial- la Sala determina que se debe mantener
vigente el registro de la marca PETALO sélo respecto de los productos cuyo uso ha
sido acreditado, esto es, papel higiénico.

En tal sentido, en virtud del Articulo 165° de la Decision 486, corresponde declarar
fundada en parte la accidon de cancelacion de la marca PETALO, inscrita bajo
certificado N° 26408, dejandola vigente para distinguir papel higiénico de la clase
16 de la Nomenclatura Oficial y cancelandola para toallas de papel, servilletas y
panuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros
articulos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

3. Publicacion de la presente resolucion

El Articulo 43° del Decreto Legislativo N° 807" sefiala que las resoluciones de
las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacidn constituiran precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por
resolucion debidamente motivada de la propia Comisidn u Oficina, segun fuera el
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria con relacidn a los criterios que se debe tener en cuenta al aplicar el
tercer parrafo del Articulo 165° de la Decisidn 486'%, razdn por la cual determina

187 Articulo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la

Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretacién no sea modificada por resolucién debidamente motivada
de la propia Comision u Oficina, segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competenciay
de la Propiedad Intelectual.
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los érganos funcionales pertinentes, podra ordenar la
publicacion obligatoria de las resoluciones que emita la institucién en el Diario Oficial EL Peruano
cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las caracteristicas mencionadas
en el parrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los
consumidores.

188 Articulo 165°.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno
de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion.
La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse como defensa
en un procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accién de cancelacién antes de
transcurridos tres afos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion que agote el
procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios
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que se solicite al Directorio del Indecopi su publicaciéon en el Diario Oficial El
Peruano.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolucion N° 4639-2005-0SD-INDECOPI de fecha
18 de abril del 2005 en el extremo que declaré FUNDADA EN PARTE la accion de
cancelacion de la marca de producto PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A.,
bajo certificado N° 26408, y mantuvo vigente el registro de la marca para distinguir
papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- REVOCAR la Resolucion N° 4639-2005-0SD-INDECOPI de fecha 18 de
abril del 2005 en el extremo que mantuvo el registro de la marca PETALO para
distinguir los similares al papel higiénico, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- DEJAR FIRME la Resolucion N° 14324-2004-0SD-INDECOPI de fecha 29
de noviembre del 2004 en el extremo en que CANCELA el registro de la marca PETALO
respecto de toallas de papel, servilletas y panuelos de papel, papel desmaquillante,
papel de tocador y similares y otros articulos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolucidn constituye precedente de observancia
obligatoria con relacion a los criterios que se deben de tener en cuenta al aplicar el
tercer parrafo del Articulo 165° de la Decision 486. En consecuencia, entiéndase que:

La norma dispone que la Autoridad ordenard la reduccidn o limitacién de la lista de los
productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece
una facultad sino que impone una obligacion: la de cancelar parcialmente el registro de
una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

La norma establece -refiriéndose a la reduccion o limitacién antes senalada- que la
Autoridad debera tomar en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso
haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro
de la marca, la Autoridad debera determinar:

al Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno
especificamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de
los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de
los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debid, entre otros,
a fuerza mayor o caso fortuito.
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b] Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra
especificamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En
este caso, debera verificar, en particular:

iii] Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran
expresamente detallados en dicha lista; o,

iv] Sidicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos
o0 servicios distinguidos expresamente por la marca.

Finalmente, si unicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto
o0 servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b] antes
descritos, la Autoridad procedera a la cancelacion del registro, tal como sucede cuando
no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacidn de la presente Resolucion
en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervencion de los vocales: Begona Venero Aguirre, Jorge Santistevan de
Noriega, Dante Mendoza Antonioli y Tomas Unger Golsztyn.

BEGONA VENERO AGUIRRE
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

&
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COMENTARIO A LA RESOLUCION N° 1183-2005/TPI-INDECOPI DE FECHA
8 DE NOVIEMBRE DE 2005, REFERIDA A LA CANCELACION POR FALTA DE
USO189

El presente articulo tiene por finalidad analizar y comentar los alcances del
precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolucién No. 1183-2005/
TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, expedida por la Sala de Propiedad
Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)'"® en relacién a
la cancelacion por falta de uso. En el referido precedente de observancia obligatoria,
se logrd aclarar ciertas dudas que giraban en torno a la cancelacion parcial del
registro, las condiciones de uso de la marca, los medios probatorios idoneos para
acreditar el uso real y efectivo de la marca en el mercado y el plazo que tiene el
titular para acreditar el uso de la marca.

I. SOBRE LA CANCELACION POR FALTA DE USO

Las marcas son signos utilizados en el trafico comercial a fin de identificar productos
o servicios. En este contexto, se debe tener en cuenta que la funcion principal de una
marca es identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios. Por lo tanto,
cuando la marca no cumple con dicha finalidad, la misma puede ser susceptible de
un pedido de cancelacion por falta de uso. Asi pues, el titular de una marca puede
perder eventualmente el derecho de exclusiva sobre la misma cuando no logra
acreditar su uso real y efectivo en el mercado.™"

En este contexto, la doctrina comparada ha advertido que el uso obligatorio de la
marca por parte de su titular tiene principalmente dos finalidades (i) una de indole
esencial y (ii) otra de indole funcional. La finalidad esencial busca que la marca se
consolide como bien inmaterial mediante la asociacién entre signo y el producto o
servicio en la mente del consumidor. Por ello, es necesario que se realice un uso
adecuado de la marca a efectos de lograr dicha asociacion en la realidad. Asimismo,
esta finalidad concreta tiene como propdsito que se aproxime el contenido formal
del registro a la realidad concreta de la utilizacidon de las marcas en el mercado.
Ello, evidentemente tiene por objetivo resolver las posibles contingencias que se
pudiesen presentar al momento de determinar un nuevo signo frente a una marca
anteriormente registrada. Por su parte, la finalidad de indole funcional tiene por
efecto descongestionar el registro de marcas que no estan siendo usadas para

189 El autor agradece la colaboracion de Rosalina Susano para la elaboracién de este comentario.

190 Que resolvio la solicitud de cancelacion por falta de uso interpuesta por la empresa Productos
Familia S.A. contra el registro de la marca PETALO, registrada a favor de la empresa Medifarma S.A.
para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificacion Internacional.

191 En este punto, cabe advertir que la carga de demostrar el uso de la marca solo surge cuando un
tercero interesado presenta un pedido de cancelacion. Asi pues, si no se presenta dicha situacion, el
registro de la marca mantiene plenavigenciay, en tal sentido, el titular de la misma no se encontrara
en la obligacién de acreditar el uso de la marca en el mercado.
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facilitar que terceros interesados puedan acceder a éstas.'”? Es decir, se busca
eliminar el registro de marcas que al no ser utilizadas crean barreras innecesarias
en el trafico comercial y obstaculizan el ingreso de nuevas marcas al mercado
perjudicando la competencia.

Fernandez-Novoa precisa que “[lJa situacidn ideal deberia ser que en el Registro
figurasen unicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se eliminasen del
Registro las marcas que no se usen en un plazo determinado. Si asi ocurriese, tanto la
propia autoridad registral como los titulares y solicitantes de marcas podrian confiar en
una cierta concordancia o, cuando menos, aproximacion entre la posicion registral de la
marca y la posicion que ocupa en la realidad del mercado”.’”

Asi pues, si bien la legislacion marcaria reconoce que el titular de una marca tiene
un derecho exclusivo respecto de su uso, dicho derecho puede perderse si el titular
no logra acreditar un uso real y efectivo de la marca en el mercado. En tal sentido,
un tercero interesado en usar la marca podra solicitar la cancelaciéon de la mismayy,
posteriormente, registrarla a su favor. Notese que la accion de cancelacion por falta
de uso no puede iniciarse antes de transcurridos tres (3) afos contados a partir de
la fecha de notificacion de la resolucidn que agote el procedimiento de registro de la
marca respectiva en la via administrativa, conforme a lo dispuesto en el Articulo 165°
de la Decisidn 486 de la Comunidad Andina.

Il. SOBRE EL USO DE LA MARCA

La doctrina comparada es unanime al sefialar que el uso de la marca debe ser real
y efectivo en el mercado. Asi pues, la autoridad marcaria deberd analizar el caso
concreto teniendo en cuenta las caracteristicas del producto o servicio que distingue
la marca, la dimensién de la empresa que los comercializa, asi como la cantidad y
el modo de comercializacion que normalmente le corresponde a dichos productos
0 servicios.

El uso de la marca es real cuando dicho uso no es aparente. Es decir, deben existir
manifestaciones externas y publicas sobre el uso de la marca, lo cual implica
necesariamente que el producto o servicio debe ser puesto en el mercado. En este
sentido, Montiano Monteagudo precisaque “(...)poderdeterminarsielusoes puramente
aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el
usuario carece de auténtico interés economico en la produccion o comercializacion de
los productos o servicios dotados de marca. Unicamente cuando pueda constatarse por
la debilidad del uso que el titular sélo esta interesado en conservar la titularidad de la
marca, pero no en su utilizacion efectiva en el mercado, podra entenderse insatisfecha
la obligacion de uso™."?

192 Fernandez-Névoa, Carlos (2001), Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, p. 453.

193 Ibid., p. 454.

194 Monteagudo Monedero, Montiano (2002), El Nuevo Derecho de Marcas, Editorial Comares, Granada,
p. 441,
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De otro lado, se considera que la marca ha sido utilizada en forma efectiva cuando
se acredite que dicho uso ha sido en forma intensiva. Es decir, no se ampara el
uso meramente simbolico de la marca con la Unica finalidad de evitar su posible
cancelacion. El uso de la marca debe ser adecuado a efectos de demostrar una
intencion, clara, seria e inequivoca del titular de comercializar el producto o de
prestar un servicio con dicha marca.'”

Fernandez-Ndévoa precisa que el uso efectivo de la marca debera tener continuidad
y no debe limitarse a simples usos aislados; por el contrario se debe demostrar
un uso constante de la marca durante el tiempo que establece la ley. Asimismo,
el uso efectivo de la marca debe ser analizado teniendo en cuenta la magnitud de
la empresa, asi como la naturaleza y caracteristica de los productos o servicios
distinguidos con la misma.'?

lIl. CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION No. 1183-2005/TPI-
INDECOPI

A. SOBRE LA CANCELACION PARCIAL DEL REGISTRO

El Articulo 165° de la Decision 486 introduce la figura de la cancelacion parcial al
precisar que “[cJuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una
reduccion o limitacidn de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro
de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado;
para ello se tomard en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.”

La cancelacion parcial solamente tendra efecto respecto de los productos o los
servicios que no se hubieran utilizado con la marca. En estos casos, la autoridad
marcaria debera ordenar la reduccién o limitacidon del registro a efectos que se
identifique Unica y exclusivamente los productos o servicios que la marca distingue
efectivamente en el mercado.

Notese que el Precedente es claro al interpretar que la cancelacién parcial del
registro no es una especie de cancelacion, sino que, por el contrario, es un efecto
que se genera como consecuencia de un uso parcial de la marca respecto de los
productos o servicios para los cuales fue registrada. En este sentido, la Sala senala
correctamente en el Precedente que la legislacion marcaria no provee la posibilidad
de que el interesado opte por solicitar la cancelacion del registro en forma total
o parcial. Por ello, en caso que el interesado solicite una cancelacién “parcial”,
correspondera a la autoridad marcaria encausar dicha solicitud y tramitarla como
una solicitud de cancelacidn regular.

195 Otamendi, Jorge (2002), Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 212.
196 Fernandez-Névoa, Carlos, op.cit., p. 467.
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B. SOBRE LAS CONDICIONES DEL USO DE LA MARCA

El Articulo 166° de la Decision 486 establece que la marca ha sido usada (i) cuando
los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades en que se efectla su comercializacion en el mercado;y
(i) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera
de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.

Asimismo, la norma legal antes citada prevé que el uso de la marca en modo tal que
difiera de la forma como ha sido registrada so6lo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su caracter distintivo no motivara la cancelacion del registro por falta
de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.

En tal sentido, a fin de determinar en qué casos se cumple con la obligacién de
uso de la marca, la Sala ha precisado en el Precedente que la autoridad marcaria
se encuentra en la obligacion de cancelar parcialmente el registro de una marca
respecto de aquellos productos o servicios cuyo uso no fuese acreditado. Para
tales efectos, se debera tener en cuenta la identidad o similitud de los productos o
servicios.

Asi, en el Precedente, la Sala considerd con acierto que para mantener el registro de
una marca respecto de los productos o servicios para los que se registro, se debian
tener en cuenta las siguientes reglas:

“a. Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno
especificamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b. Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra
especificamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue.
En este caso, debera verificar, en particular:

i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran
expresamente detallados en dicha lista; o

ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de
productos o servicios distinguidos expresamente por la marca”."”’

Las conclusiones arribadas por la Sala son acertadas puesto que cumplen con
la finalidad misma de la accidon de cancelacion por falta de uso que no es otra
que eliminar de la cobertura de un registro los productos o servicios respecto de
los cuales la marca no se ha utilizado.”” Asimismo, la interpretacion de la Sala

197 Resolucion N° 1183-2005-TPI-INDECOPI
198 Metke Mendez, Ricardo (2007), “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisién 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina”. En Revista de Estudios Socio-Juridicos, p. 105.
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es acorde con la finalidad del sistema de marcas que es delimitar el alcance
del registro para productos o servicios especificos.'” Noétese que el Precedente
senala expresamente que el hecho que se cancele parcialmente el registro de
una marca no determina en forma alguna que el tercero interesado que mantiene
el derecho de preferencia sobre la misma, accedera en forma inmediata a su
registro.

C. SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA IDONEOS PARA ACREDITAR EL USO DE LA
MARCA

Al respecto, el Articulo 167° de la Decision 486 dispone que la accion de cancelacidn
por falta de uso impone al titular del registro de la marca o la persona autorizada por
éste el deber de acreditar el uso de la misma en el mercado. En este sentido, el uso
de la marca debe ser real y efectivo; esto implica que su uso debe ser verdaderoy su
intensidad debe corresponder a las caracteristicas que debe presentar dicho uso a
efectos que el mismo sea considerado auténtico.

Asi pues, en el Precedente la Sala preciso que el uso efectivo en el mercado de una
marca de producto podra acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo,
la venta de tales productos (facturas, boletas de venta) en la cantidad suficiente que,
dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisicion del producto de que se
trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo
producto.

Segun lo establecido por la Sala, no sélo podra acreditarse el uso de una marca
de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva
en el mercado, ya que la presentacion de catdlogos o publicidad en los que se
aprecie la marca en relacidn directa con el producto, seran elementos de juicio que
contribuiran a la comprobacion del uso de una marca de producto o servicio. En
relacidon a las marcas de servicio, se precisa que los medios probatorios idoneos
a fin de acreditar su uso son las facturas, los recibos por honorarios, contratos
de servicios, publicidad, carteles, listas de precios, catalogos, volantes, tripticos,
encartes, papeles membretados, entre otros. Sin embargo, la Sala ha reconocido
expresamente en el Precedente que en el caso de marcas que distinguen servicios
la publicidad tiene mas importancia; por ello debe ponderarse si la publicidad es
suficiente a efectos de determinar si la marca identifica un origen empresarial
determinado. Las precisiones establecidas en el Precedente son apropiadas y
contribuyen a delimitar a nivel jurisprudencial los medios probatorios iddneos para
acreditar el uso real y efectivo en el mercado segun el tipo de la marca y conforme
a lo dispuesto en el Articulo 167° de la Decisidon 486.2° Por ello, resulta de suma
importancia que el juzgador analice el cumplimiento de la carga de uso de la marca

199 Ibid., p. 106.

200 Decision 486.- “Articulo 167° La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.
El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoria que demuestren la reqularidad y la cantidad de la comercializacion de
las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. (el resaltado y el subrayado son nuestros).
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en forma rigurosa a efectos de asegurar el cabal cumplimiento de la norma legal
antes citada y los criterios jurisprudenciales descritos.

D. SOBRE EL PLAZO QUE TIENE EL TITULAR PARA ACREDITAR EL USO DE LA
MARCA

Al respecto, conforme hemos advertido, en el Precedente se sefald que el uso de
la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se
trate; sin embargo, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideracion
las caracteristicas y el tipo de cada marca, asi como los productos y servicios
correspondientes, ya que sélo un uso de acuerdo a las caracteristicas comerciales
del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En este contexto, la Sala ademas fijo un criterio de suma importancia: que no
era necesario probar el uso de una marca durante todo el periodo fijado por el
ordenamiento juridico, es decir, durante los tres anos establecidos en el Articulo
165° de la Decisidn 486. En efecto, en el Precedente se precisa que:

“(...] el periodo necesario para que el uso de la marca sea relevante debe ser el plazo
suficiente para que la marca esté presente en el mercado. Para evitar su caducidad la
marca tiene que estar siendo utilizada; sin embargo, no es necesario que se esté
utilizando durante todo el periodo de no uso que senala la ley, ya que dicho periodo
sefija paraindicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca. Este
criterio ha sido adoptado por el TRIPS y por el derecho norteamericano [Lanham Act]™?'
(el subrayado y el resaltado es nuestro).

Como bien se sefala en el Precedente, ni la norma andina ni la legislacién nacional
exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres afios
anteriores a la interposicion de la accion de cancelacion, bastando simplemente que
se acredite el uso de la marca durante un periodo relevante, el cual sera apreciado
de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca y en la
forma e intensidad necesarias. Asi, si el titular de la marca o la persona autorizada
por éste logra acreditar que la marca fue utilizada en un determinado periodo dentro
del plazo establecido por la ley, la marca no sera susceptible de cancelacidn.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado en
reiterada jurisprudencia que:

“(...) si el titular de marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos
de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz su
uso, no podria prosperar la accion de cancelacion.”.?2

201 Resolucion No. 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, p. 16.
202 Interpretacion Prejudicial No. 15-1P-99 de fecha 27 de octubre de 2009.
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Asi pues, en estos casos en particular la autoridad competente tendra en cuenta
distintos factores tales como las caracteristicas y el tipo de cada marca, asi como la
naturaleza de los productos o servicios, a fin de determinar que el uso de la misma
sea de acuerdo con las caracteristicas comerciales del mercado.

IV. VALORACION Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente desarrolla diversos criterios de suma utilidad y vigencia practica,
teniendo como puntos centrales los siguientes:

La cancelacion parcial del registro no es un tipo de cancelacion, sino que, por el
contrario, es un efecto que se genera como consecuencia de un uso parcial de la
marca respecto de los productos o servicios para los cuales fue registrada. En tal
sentido, en nuestro ordenamiento juridico, no es posible que un tercero interesado
solicite la cancelacién parcial del registro de una marca.

Sobre este aspecto, es importante que el Precedente haya abordado esta cuestion
definiendo criterios claros, ya que la jurisprudencia del Indecopi (incluso de la propia
Sala de Propiedad Intelectual pero con distinta conformacion de Vocales) anterior al
Precedente se mostraba muy vacilante, al considerar que la cancelacion parcial era
efectivamente un tipo de accion de cancelacion especifico?®.

Respecto a la acreditacion del uso de la marca para un producto o servicio que no
se encuentra especificamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta
distingue se debera verificar, en particular:

Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran
expresamente detallados en dicha lista o;

Sidicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o
servicios distinguidos expresamente por la marca.

De producirse alguno de estos supuestos, la autoridad marcaria debera mantener
vigente la marca respecto de dichos productos o servicios.

En este punto, son de suma utilidad también los criterios fijados por el Precedente,
ya que la jurisprudencia anterior del Indecopi utilizaba criterios ficticios que no
propugban realmente una concordancia entre el registro y la realidad del mercado,

203 Véase por ejemplo lo resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolucion No. 1509-
2001/TPI-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2001, recaida en el expediente No. 101853-2000, sobre
“cancelacion parcial” del registro de la marca GLOBO POP y logo para productos comprendidos en
la clase 30 de la Clasificacion Internacional. En este caso, la Sala de Propiedad Intelectual habia
declarado improcedente la “cancelacion parcial”, al haberla considerado erréneamente como un
tipo especifico de accién de cancelacion.
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debido a una errdnea interpretacion de los criterios de identidad o similitud a que se
refiere el tercer parrafo del Articulo 165° de la Decision 4862%.

En efecto, con anterioridad al Precedente, en la practica, ante una accién de
cancelacion por falta de uso, se mantenia el registro de una marca vigente para
los productos o servicios cuyo uso se acreditaba y, ademas, para los productos o
servicios similares incluidos en el propio distingue, interpretando asi de manera
incorrecta lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 165° antes citado.

Para exponer con claridad estd importante cuestion, recordemos que en el caso
concreto la marca registrada tenia la cobertura siguiente: “papel higiénico, toallas
de papel, servilletas y panuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y
similares, y otros articulos” de la clase 16 de la Clasificacion Internacional. La empresa
emplazada habia demostrado el uso Gnicamente para “papel higiénico”, por lo que la
Primera Instancia mantuvo vigente el registro para “papel higiénico” y, ademas, para
“sus similares [al papel higiénico]”, interpretando incorrectamente lo dispuesto por el
tercer parrafo del Articulo 165°, lo que la llevo a mantener artificialmente el registro
para “sus similares (al papel higiénico)".

En el Precedente, la Sala corrige precisamente la interpretacion de la Primera
Instancia, fijando los criterios a los que hemos hecho referencia, lo que trajo
finalmente como consecuencia que el registro fuese cancelado parcialmente,
quedando Unicamente vigente para distinguir “papel higiénico”, eliminandose asi
“sus similares (al papel higiénico]”.

Sobre este punto, puede pues afirmarse que el Precedente adopta con acierto
un criterio restrictivo en torno a la carga de uso para la cancelacion parcial?s,
permitiendo sin embargo acudir al criterio de identidad o similitud para “salvar”
ciertos productos o servicios consignados en el distingue siempre que puedan
resultar idénticos o similares a aquellos utilizados efectivamente por el titular del
registro. Incorrecto entonces seria a partir del Precedente interpretar que el criterio
de laidentidad o similitud “salvaria” también a los productos o servicios del distingue
que pudieran resultar similares a los otros productos o servicios del distingue cuyo
uso fue demostrado.

204 Art. 165°.- “(...) Cuando la falta de uso de una marca sdlo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista
de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los
productos o servicios”. El resaltado y subrayado es nuestro.

205 En el marco de la cancelacion parcial, en los ordenamiento juridicos europeos se identifican dos
sistemas: uno de los sistemas es el aleman, de tono absolutamente restrictivo, en el que la carga
de uso solo se entiende cumplida con relacion a los productos o servicios efectivamente utilizados.
El otro sistema es el francés, de caracter permisivo y protector de la posicidn juridica del titular de
la marca, que permite extender mas alla de los productos o servicios efectivamente utilizados los
efectos de la utilizacion de la marca. Dentro de este sistema, se observan incluso algunas variantes,
algunas permisivas y otras menos tolerantes. Cfr. Flaquer Riutort, Juan (2012], EL Uso Obligatorio de
la Marca Registrada, Primera Edicién, Civitas, pp. 103-104.
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En otras palabras, rectamente entendido, el criterio de la identidad o similitud
debe utilizarse para confrontar los productos o servicios utilizados y aquellos
que pudiesen resultar idénticos o similares a los consignados en el distingue
(de afuera hacia adentro) y no para confrontar los productos o servicios
consignados en el distingue (para los que se demostrd el uso) con aquellos
otros que pudiesen ser similares consignados en el propio distingue (al interior
del propio distingue).

En relacion a los medios probatorios idéneos para acreditar el uso de una marca,
se precisa que la presentacion de catalogos o publicidad en los que se aprecie la
marca en relacion directa con el producto o el servicio serdn elementos de juicio
que contribuiran a la comprobacién del uso de una marca de producto o servicio. En
el caso particular de las marcas de servicio, resulta interesante lo senalado en el
Precedente en el sentido que aqui la publicidad tomara especial relevancia a efectos
de determinar si la misma ha estado siendo utilizada en el mercado.

Para evitar la caducidad de una marca, el Precedente ha aclarado con acierto que no
es necesario que se demuestre su uso de manera continua durante todo el periodo
de no uso que senala el Articulo 165° de la Decisidn 486, ya que dicho periodo
simplemente se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de
la marca. Por lo tanto, el Precedente ha aclarado que es valido acreditar el uso de
una marca en relacion a un determinado periodo de tiempo, siempre que éste se
encuentre dentro de los tres (3) afios establecidos en la ley.

De esta manera, acogiendo lo senalado por la doctrina y jurisprudencia comparada,
el Precedente descarta la linea interpretativa anterior que en la practica venia
exigiendo a los titulares de marcas la probanza del uso durante todo el periodo de los
tres (3) afos, situacion que podia resultar innecesariamente gravosa para el titular,
puesto que si se demostraba que la marca tenia suficiente presencia en el mercado,
logrando incluso su implantacion en un periodo corto de tiempo dentro de esos tres
(3] afios, ello debe reputarse suficiente para tener por cumplida la carga de uso?.

206 En los ordenamientos norteamericanos y espanol rige el mismo criterio. Al respecto, cfr.: De la
Fuente Garcia, Elena (1999), El Uso de la Marca y sus Efectos Juridicos, Marcial Pons, pp. 204-205.
Acudiendo a ambos ordenamientos, esta autora senala expresamente: “(...] No es necesario que
esté utilizandose durante cinco afios contados desde la fecha de publicacion de la concesiédn (...)
puede entenderse que el uso efectivo consistira tanto en el uso realizado durante un extenso numero
de afos, como en el uso realizado dentro de un limitado periodo de tiempo {(...)".
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1.7. RESOLUCION N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

RESOLUCION N° 2951-2009/TPI-INDECOPI
(Publicada el 26 de diciembre de 2009)
(SEPARATA ESPECIAL)
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N° 288129-2006

SOLICITANTE : FREDDY SANTIAGO TUDELANO YANAMA
OPOSITORA :  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
Notoriedad de una marca: Acreditada - Riesgo de confusion, asociacion,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucion de su fuerza distintiva
entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura
Oficial: Existencia - Riesgo de confusion entre signos que distinguen productos de

las clases 32y 34 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, nueve de noviembre de dos mil nueve.

I.  ANTECEDENTES:

Con fecha 18 de agosto de 2006, Freddy Santiago Tudelano Yanama (Peru) solicitd
el registro de la marca de producto KENT, para distinguir bebidas no alcohdlicas;
zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer
bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial.

Con fecha 23 de octubre de 2006, British American Tobacco (Brands) Inc. formulé
oposicion al registro del signo solicitado sefalando que:

- Estitular de las siguientes marcas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:

- El signo solicitado carece del requisito de distintividad para acceder a registro,
por cuanto es confundible con las marcas KENT.

- Si bien el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, no es extrano que en los supermercados o bodegas se
expendan refrescos o aguas de mesa conjuntamente con los cigarrillos, por lo
que existe vinculacion competitiva entre los productos que pretende distinguir el
signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas.
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- Elsignosolicitado se encuentraintegramente incluido en sus marcas registradas.

- Elsigno solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibicion contemplada
en elinciso a) de la Decision 486.

- La marca KENT tiene el caracter de notoriamente conocida, por lo que de
otorgarse el registro del signo solicitado, se produciria una diluciéon del poder
distintivo de la marca registrada.

Posteriormente, sefalé que British American Tobacco del Perd S.A.C. es una
empresa que forma parte de la corporacion BATMark. Manifestd que entre las
muchas marcas que comercializa su empresa como parte de la corporacion
BATMark se encuentra la marca KENT. Precisé que actualmente British American
Tobacco (Brands] Inc. es la titular en el Perd de la marca KENT, empresa que
licencid la marca a British American Tobacco (investments) Limited, y ésta a su vez,
la sublicencié a la empresa BAT Peru, todas estas empresas forman parte de la
corporacion BATMark (sic).

Adjuntoé diversos medios probatorios afin de acreditar la notoriedad de lamarca KENT.
Mediante proveido de fecha 13 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos dejo6
constancia de que el solicitante no absolvid el traslado de la oposicion.

Con fecha 26 de junio de 2008, la Gerencia de Estudios Econdmicos del INDECOPI,
en virtud del Memorandum N° 1928-2008/0SD-Mar enviado por la Oficina de Signos
Distintivos, emitio el Informe N° 066-2008/GEE respecto del documento denominado
“Encuesta General al Consumidor de Lima" presentado por la opositora, en el cual
concluyo que:

- La documentacion del caso se sustenta en el “Estudio General del Consumidor
de Lima", el cual estd basado en encuestas a los consumidores regulares de
cigarrillos, definidas como aquellas personas de 18 a 64 anos que fuman, por lo
menos, un cigarrillo diario.

- Dicho estudio no incluye aspectos metodoldgicos necesarios para analizar los
resultados estadisticos presentados. Se menciona que se recogid informacion
en marzo y abril de 2006, sin embargo, se presenta indicadores evolutivos desde
el 2002 al 2007, de la tasa de recordacion y otros indicadores, de los cuales se
desconoce su procedencia. Asimismo, la ficha técnica es imprecisa, dado que no
reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia
permitidos, la metodologia de calculo de los niveles socioeconémicos, y, sobre
todo, la tasa de no respuesta en la publicacion de la encuesta.

- Se recomienda que los estudios de mercado expongan detalladamente los
criterios adoptados en el levantamiento de la informacion estadistica, de tal
forma que permita conocer los limites al momento de extraer interpretaciones
acerca del comportamiento de un mercado determinado.

207

lij Indecopi



2 O 8 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Mediante Resolucion N° 312-2008-CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008, la
Comision de Signos Distintivos declard infundada la oposicion formulada y otorgd el
registro del signo solicitado. Considerd lo siguiente:

a) Articulo 135° inciso b)

- Si bien la opositora senala que el signo solicitado carece de distintividad, de la
revision de los argumentos expuestos en la oposicion, se verifica que los mismos
estan dirigidos en realidad a sustentar el eventual riesgo de confusion entre el
signo solicitado y las marcas registradas.

b) Notoriedad alegada por la opositora

- De la evaluacion conjunta de los medios probatorios presentados, se advierte
que éstos resultan insuficientes a fin de acreditar que la marca KENT tenga la
calidad de notoriamente conocida; razdn por lo que no corresponde analizar si
el signo solicitado incurre en la prohibicion de registro establecida en el Articulo
136° inciso h) de la Decision 486.

c) Evaluacion del riesgo de confusidn

- Laempresa opositora considera que el signo solicitado es semejante al grado de
causar confusion con sus signos registrados KENT (Certificado N° 90976), KENT
y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548], KENT ONE (Certificado N°
95005) y THINK KENT (Certificado N° 4337), por lo que corresponde pronunciarse
al respecto.

- Ademas, la opositora fundamenta su oposiciéon en las marcas KENT SUPER
LIGHTS y etiqueta (Certificado N° 37802) y KENT y logotipo (Certificado N° 35828];
sin embargo, dichas marcas, a la fecha, se encuentran caducas, razén por la cual
los derechos sobre las mismas han desaparecido, no correspondiendo evaluarlas
como fundamento de la oposicion interpuesta.

- Losproductos que elsigno solicitado pretende distinguiryaquellos que distinguen
las marcas registradas tienen distinta naturaleza, en tanto los primeros son
bebidas no alcohdlicas y los segundos con sucedaneos del tabaco, encendedores
y cerillas. Ademas, los productos en cuestion cuentan con diferentes finalidades
y estan dirigidos a distinto publico consumidor. Finalmente, si bien los productos
en cuestion se expenden en supermercados y bodegas, ello se realiza en
Seccidnes distintas.

- Por lo tanto, no existe vinculacion entre los productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los productos
de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas.

- No obstante las semejanzas existentes entre el signo solicitado y los signos
registrados a favor de la opositora (Certificados N° 90976, 101094, 62398, 118548,
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95005 y 4337), dado que no existe similitud o conexion entre los productos que
distinguen los signos en cuestion, se determina que su coexistencia no es
susceptible de generar confusion en el consumidor.

Con fecha 27 de octubre de 2008, British American Tobacco (Brands] Inc.
interpuso recurso de apelacion reiterando sus argumentos respecto a que: i
el signo solicitado es confundible con las marcas KENT, ii) los productos que
pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos
de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas,
iii) la marca KENT tiene la calidad de notoriamente conocida, tal como acredita
con los documentos adjuntados y iv), de otorgarse el registro del signo solicitado,
se produciria una dilucion del poder distintivo de la marca registrada. Precisé que
el registro del signo solicitado ha sido solicitado de mala fe y con la intencion de
consolidar un acto de competencia desleal, por lo que debe aplicarse el Articulo
137° de la Decisidon 486.

Posteriormente, solicitd informe oral, el cual fue denegado por los Vocales de
la Sala de Propiedad Intelectual y comunicado mediante proveido de fecha 1 de
abril de 2009.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala de Propiedad Intelectual debera determinar:

a) Sila marca KENT registrada a favor de British American Tobacco (Brands) Inc.
bajo Certificado N° 90976 tiene la calidad de notoria.

b) De ser el caso, si el signo solicitado KENT se encuentra incurso en la causal de
prohibicién establecida en el Articulo 136° inciso h) de la Decision 486.

c) Siexiste riesgo de confusion entre el signo solicitado KENTy las marcas registradas
KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548) y KENT ONE (Certificado
N° 95005) y el lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337).

l1l. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que

a) British American Tobacco (Brands) Inc. (Estados Unidos de América) es titular de
las siguientes marcas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:

- KENT, que distingue tabaco, productos de tabaco, articulos para fumadores y
cerillas, registrada bajo Certificado N° 90976, vigente hasta el 8 de mayo de 2016.
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- Constituida por la etiqueta cuadrangular que lleva superpuestas multiples
lineas, en la parte superior aparece un cuadro con la representacion estilizada
de un castillo, debajo la denominacién distintiva KENT escrita en caracteres de
fantasia y debajo de la misma sobre una cinta ornamental la indicacion FAMOUS
MICRONITE FILTER, conforme al modelo, que distingue cigarrillos, tabaco, tabaco
manufacturado, articulos para fumadores, encendedores y cerillas, registrada
bajo Certificado N° 101094, vigente hasta el 28 de diciembre de 2012.

- Conformada por la etiqueta rectangular en cuya parte central se aprecia la
denominacion KENT y en la parte superior central un cuadrado con la figura de un
castillo en su interior, conforme al modelo, que distingue cigarros, tabaco, productos
del tabaco, articulos para fumadores, encendedores, fosforos y demas productos,
registrada bajo Certificado N° 62398, vigente hasta el 30 de marzo de 2010.

- Conformada por la figura de una caja que contiene la denominacion KENT escrita
en letras caracteristicas, al lado izquierdo, tres arcos formados por rectangulos
dentro de una figura irregular, en los colores gris y blanco, conforme al modelo,
que distingue cigarrillos, tabaco; productos de tabaco; articulos para fumadores;
encendedores; fosforos, registrada bajo Certificado N° 118548, vigente hasta el
21 de agosto de 2016.

- KENT ONE, que distingue cigarros, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco,
articulos para fumadores, encendedores para fumadores y cerillas, registrada
bajo Certificado N° 95005, vigente hasta el 16 de febrero de 2014.

b) Asimismo, es titular del lema comercial THINK KENT, a usarse con la marca de
producto KENT y logotipo inscrita con Certificado N° 101094, vigente hasta el 13
de julio de 2014.

2. Cuestion previa

En su recurso de apelacion, British American Tobacco (Brands) Inc. ha manifestado
que el presente registro ha sido solicitado de mala fe y con la intencién de perpetrar
un acto de competencia desleal, por lo que invoca la aplicacion del Articulo 137° de
la Decision 486.

Sin embargo, teniendo en consideracion que la mala fe y la perpetracion de actos
de competencia desleal no fueron planteados por la opositora ante la Oficina de
Signos Distintivos (hoy Comisién de Signos Distintivos), sino que constituyen nuevas
pretensiones invocadas ante la Segunda Instancia, no corresponde que la Sala se
pronuncie sobre estas nuevas pretensiones, pues ello atentaria contra el derecho
de defensa?’ del solicitante, quien veria recortado su derecho de poder cuestionar
ante otra instancia el fallo expedido por la anterior, situacion que, en este caso, se
produciria si la Sala emitiera un pronunciamiento respecto de una cuestién que no
fue analizada previamente por la Oficina de Signos Distintivos.

207 Articulo 139° inciso 14) de la Constitucién Politica del Per( de 1993.
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Asi, debe tenerse en cuenta que se entiende por principio de preclusion -también
llamado de eventualidad- a la division del proceso en una serie de momentos o
periodos fundamentales, que algunos han calificado de compartimentos estancos,
en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad procesal de las partes y del juez
de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo,
fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor. Es una
limitacion que puede ser perjudicial para la parte que, por cualquier motivo, deja de
ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, pero viene
a ser el precio que el proceso paga por una relativa rapidez en su tramitacion. De ahi
la nocion de las cargas procesales?®

El Articulo 140°.4 de la Ley 27444%% senala que la preclusion por el vencimiento de
plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en
aquellos que, por existir dos o mas administrados con intereses divergentes, deba
asegurarseles tratamiento paritario.

En el procedimiento administrativo de solicitud de registro existen actos procesales
que deben llevarse a cabo en determinados plazos establecidos por la ley, bajo
sancion de ser declarados inadmisibles, como por ejemplo: la presentacion de
oposiciones. Asi, de acuerdo al Articulo 136° de la Decision 486, las oposiciones
deben formularse en el plazo de 30 dias habiles contado desde la publicacion de la
solicitud de registro?'°.

Cabe precisar que la figura de la preclusion no impide a la opositora presentar, con
posterioridad a su oposicion y hasta que se emita resolucion en Primera Instancia,
escritos destinados a probar o desarrollar las causales de denegatoria alegadas en su
oposicion, lo que impide es invocar nuevas causales de denegatoria, puesto que ello
constituiria practicamente formular una nueva oposicion, esta vez, fuera del plazo de ley.

208 Devis Echandia, Teoria General del Proceso, Editorial Universo, Buenos Aires, 1984, Tomo |, p. 38.
Respecto a las cargas procesales, Echandia sehala que se caracterizan porque emanan de
normas procesales, son de derecho publico, surgen en ocasion del proceso y no pueden exigirse
coercitivamente. Ademas sélo surgen para las partes y algunos terceros y su no ejercicio acarrea
consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir sobre los derechos que se discuten
en el proceso. Entre las cargas procesales se encuentra la de contestar la demanda. Ver. p. 13.

209 Articulo 140°.- Efectos del vencimiento del plazo
140.1 El plazo vence el Gltimo momento del dia habil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha
son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuacion o ejercer una facultad
procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaido el derecho al correspondiente acto,
notificando la decision.

140.3 EL vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administracién, no exime de
sus obligaciones establecidas atendiendo al orden publico. La actuacion administrativa fuera de
término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente asi lo disponga por la naturaleza
perentoria del plazo.

140.4 La preclusion por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos
trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o0 mas administrados con intereses
divergentes, deba asegurarselas tratamiento paritario.

210 Articulo 146°.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien tenga
legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicién fundamentada que pueda desvirtuar el
registro de la marca.
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Teniendo en cuenta lo anterior, British American Tobacco (Brands) Inc. tuvo un plazo
de 30 dias habiles, contado a partir de la fecha de publicacion de la solicitud de
registro presentada por Freddy Santiago Tudelano Yanama para formular todos los
argumentos que sustenten su oposicidn.

Dentro de dicho plazo, los argumentos sustento de la oposicidn sélo fueron: i) el
riesgo de confusién entre el signo solicitado y las marcas registradasyy, ii] el caracter
notorio de la marca KENT y la posible dilucion del poder distintivo de dicha marca en
caso se otorgue el registro del signo solicitado.

Los argumentos referidos a la mala fe y a la competencia desleal fueron invocados
por British American Tobacco (brands) inc. con posterioridad no sélo al plazo para
formular oposicion sino a la resolucion de Primera Instancia (en el recurso de
apelacion).

En ese sentido, en virtud del principio de preclusién, no le corresponde a la Sala de
Propiedad Intelectual pronunciarse en Segunda Instancia sobre la supuesta mala fe
y la competencia desleal del solicitante.

3. Notoriedad de la marca KENT (Certificado N° 90976)
3.1. Marco legal y conceptual

La Decision 486 en su Articulo 224° entiende como signo distintivo notoriamente
conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el
sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido.

Enlamarcanotoriamente conocida convergen sudifusidn entre el piblico consumidor
del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de
la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados por
la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningin consumidor
recordara ni difundira el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios
por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o
usuario, respectivamente?'.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-
2005%"? lo siguiente:

“Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusion
entre el publico consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica
en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales,
que les permite obtener un alto grado de aceptacidn por parte del publico consumidor”.

211 Interpretacion Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaida en el Proceso
126-1P-2008, publicada en la Gaceta Oficina N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009.
212 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.
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De igual manera, en el Proceso 06-1P-2009?", ha sehalado que: “Este Tribunal
caracteriza a la marca notoria como aquella que reune la calidad de ser conocida por una
colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o
usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra
ampliamente difundida entre dicho grupo”.

La calificacion de una marca como notoriamente conocida constituye la base juridica
para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas
nacional: proteccion privilegiada frente a los principios de inscripcidn registral y
territorialidad.

De ahi que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decision
486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un titulo
especifico: Titulo XIIl “De los signos notoriamente conocidos”.

ElArticulo 136°inciso h] de la Decisidn 486 establece que no podran registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando constituyan su reproduccion, imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripcidn total o parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios
a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo
de confusion o de asociacidn con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucidn de su fuerza distintiva
o de su valor comercial o publicitario.

3.2. Criterios para determinar la notoriedad de un signo

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor
predictibilidad al sistema, el Articulo 228° de la Decision 486 establece de manera
enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y
determinar la notoriedad de una marca.

La disposicidn antes referida ha considerado los siguientes criterios:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geogréfica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c] la duracion, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera
de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacidn en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o
de la actividad a los que se aplique;

213 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1727 del 30 de junio de 2009.
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d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) lascifras de ventasy deingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais
Miembro en el que se pretende la proteccion;

f)] el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) elvalor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricaciéon, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en el que se busca
proteccion;

jl los aspectos del comercio internacional; o,

k] la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

En adicion a estos criterios, la Autoridad competente podra tomar en consideracion
otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo?',
tales como:

a) la extension del conocimiento de la marca entre los circulos empresariales que
comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) laexistenciay difusion de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros
para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c) eltipoyamplitud de los canales de comercializacion en los que se distribuyen los
productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

d) la proteccidn obtenida en distintos paises;y,

e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusion de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso
que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta
adquiera el caracter de notoria, ya que asi el consumidor reconoceray asignara dicha
caracteristica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de
la categoria de marca comun u ordinaria al status de notoria?'.

214 Ver Doc. OMPI/MAQ/CCS/97/1, Aspectos de la proteccion de las marcas notoriamente conocidas, los
nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10y ss.

215 Interpretacion Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaida en el Proceso N°
128-1P-2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.
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Alrespecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso
12-1P-2005 hace mencion a los siguientes criterios establecidos en sentencias
anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-1P-2002. Marca “UBS
UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003):

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, segun criterios
doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un
alto porcentaje de la poblacién en general.

- Gozar de un uso intensivo y aceptacidn, lo que produce que la marca sea difundida
entre un gran numero de consumidores, segun sea el cardcter mas o menos masivo
del producto.

- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

- Su sola mencién debe provocar en el publico una asociacion directa con el producto
o0 servicio que identifica”.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que
“Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el
registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud
impugnada, notoriedad que debera ser probada ...” (Sentencia dictada en el expediente
N° 08-1P-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.0.A.C. N° 338, del 11 de
mayo del mismo afo, caso "HERMES")'¢

El referido Tribunal de Justicia, ademas, efectla las siguientes citas doctrinarias en
el Proceso 12-1P-20052":

“La marca notoria que nacid Unica y se mantuvo asi debe ser protegida, ese vinculo
marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear
un monopolio, como senala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos
es la preservacidn de un valioso aunque posiblemente invisible eslabdn entre él y su
consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.
(OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS". Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos
Aires. Cuarta Edicion, 2002. P4g. 255).

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una proteccién especial,
en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio
ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio,
perono aquienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen

216 Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril
de 2005, pp. 23-24.
217 Ver nota 2.
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al mismo fabricante o prestador que consiguid la notoriedad”. (ZUCCHERINO, Daniel.
“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires,
1997. Pags. 130y 131).

3.3. Sobre la prueba de notoriedad

ElTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-1P-2005, respecto
de la notoriedad de la marca precisa que resulta “(...) inaplicable a su respecto la
maéxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la
notoriedad de la marca no se halla implicita en la circunstancia de ser ampliamente
conocida, sino que es necesaria la demostracion suficiente de su existencia, a través de
la prueba (...)".

A este respecto, cabe citar lo senalado por el Tribunal Andino en el Proceso N°
114-1P-2005%"8, en el extremo que sefala lo siguiente:

“La proteccion a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no
tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por
si sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias
que, precisamente, le han dado tal caracteristica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstaculo para el registro de un signo, la
prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrd, para ese
objeto, de los medios probatorios previstos en la legislacidn interna y el reconocimiento
corresponde otorgarlo, segun el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad
Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas”.

Quien alega la notoriedad de la marca debera probar tal calidad, es importante sefalar
que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes
medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las
pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como
en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad
de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad
nacional competente, ya que tal calificacion sera la base juridica para que el signo
registrado goce de una proteccion especial dentro del sistema marcario”.

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega
la notoriedad de la marca, ésta sera la primera interesada en aportar los medios
probatorios que logren crear conviccion en la Autoridad administrativa respecto a la
notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa,
a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la conviccion
del juez en la prestacion jurisdiccional”.?"? En ello radica, precisamente, la esencia
y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el
administrador respecto de la notoriedad alegada.

218 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.
219 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofia del Derecho, Maracaibo, 1975, p. 10.
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Para tal efecto, las partes podran aportar cualquier medio probatorio admitido en
el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa,
resultados de sondeos de opinion entre el publico consumidor o en los circulos
empresariales, certificados de registro de la marca en paises extranjeros, inventarios
de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas
invertidas en la publicidad y promocién de la marca. Aparte de estos medios
probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria
de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios
modernos de transporte, comunicaciones y promocion en el mercado global, tales
como publicidad relacionada con el intercambio turistico (revistas distribuidas en
vuelo por las compafias de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas
interesadas en obteneruna franquicia o licencia de la marca en determinado territorio,
existencia de actividades de fabricacion, compras o almacenamiento por el titular de
la marca en el territorio en que se busca la proteccion, efectos de publicidad residual
(entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un
mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusién internacional de
eventos deportivos y espectaculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.??

3.4. La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-1P-2005 senala
que: “Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial proteccidn, ya que no se
encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican
de modo general en el caso de las marcas comunes, la proteccidn que se le brinda a esta
clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el cardcter
distintivo o el prestigio de aquélla que goza del caracter de notoriedad.

De otro lado, en el Proceso 029-1P-2008%?", ha senalado lo siguiente:

“La caracteristica que tiene una marca notoria es que esta protegida de manera especial
con relacion a las demas marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se
reafirma su presencia ante el publico consumidor.

Dicha proteccidn especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este
sentido, extiende su proteccidn a los productos o servicios, con independencia de la clase
a la cual pertenezcan, yendo mas allg de las pautas generales para el establecimiento
de conexién competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Asi, el
interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacion de
la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera
causar a la fuerza distintiva o a la reputacion de aquélla. El rompimiento del principio de
especialidad debera ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepcion
a la regla de especialidad, en este sentido, el analisis de confundibilidad estara basado
unicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o
servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”.

220 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 4), pp. 9y 10.
221 Publicado en la Gaceta Oficial N° 1637 del 21 de julio de 2008.
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Asimismo, el Tribunal sefala: “En el caso de que se trate de similitud con una marca
notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusion o de
asociacion entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto
o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”.

Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente
conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen
comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que
distingan los signos, bastando Unicamente evaluar el signo en si mismo, es decir, si
los signos confrontados resultan similares o no.

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas,
la determinacion del riesgo de confusion se centrara en los signos mismos, a
diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de
confusion se centra tanto en la vinculacién de los productos o servicios, como en los
signos mismos.

En cuanto al principio de territorialidad, del Articulo 224° de la Decisidon 486 se
desprende que no se negara la calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pais
Miembro donde se solicita la proteccidon; basta con que sea notorio en cualquiera de
los Paises Miembros.

Por otro lado, respecto a que si para reconocer el caracter notorio de una marca
es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en su interpretacion prejudicial del Proceso 029-1P-2008
ha sehalado que “la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente
conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.

Asimismo, en el Proceso 24-1P-2009??? ha senalado que:

“De conformidad con lo establecido en el Articulo 229°, literal aj, no se negaré la calidad
de notorio y su proteccién por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en
tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser
protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y,
en consecuencia, se brinda proteccidn a los signos que alcancen el caracter de notorios,
aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la proteccion que otorga la Decision 486 a la marca notoria va mas alla
de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la
cancelacion del registro de la marca por no uso. En efecto, el Articulo 229°, literal b),
dispone que no se negara el caracter de notorio de un signo por el sélo hecho de que no
se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar
actividades o establecimientos en el Pais Miembro.

222 Publicada en la Gaceta Oficial N° 1734 del 22 de julio de 2009.
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La finalidad de dicha disposicidn, es evitar que los competidores se aprovechen del
esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructuen el prestigio
ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en
el respectivo Pais Miembro, continua siendo notoria en otros Paises. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo debera atender a criterios diferentes
al del uso del signo en el mercado, ya que debera dar cumplimiento a lo indicado en el
Articulo 228° de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina”.

Asi, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en
notoria cuando en el mercado se introduce un elevado nimero de articulos dotados
de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campanas
publicitarias?®.

3.5. Determinacion del sector pertinente

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el Articulo 228° de la Decision
486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolucion), el Articulo 230° de la
Decision 486 senala que se consideraran como sectores pertinentes de referencia
para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que
se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) loscirculosempresariales que actan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho articulo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de
un signo bastara que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a
los literales anteriores.

3.6. Aplicacion al caso concreto

3.6.1. Pruebas aportadas

En el presente caso, British American Tobacco (Brands) Inc., a fin de acreditar el
caracter notorio de la marca KENT, ha presentado los siguientes documentos:

- Copia del contrato de sublicencia de las marcas KENT celebrado el 18 de abril de
2006 entre British American Tobacco (investments) Limited y British American
Tobacco del Peru S.A.C. (fojas 141 a 158).

223 Cfr. Pacdn, Ana Maria, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputacion”. Articulo
publicado en la Revista Derecho PUCP N° 47, diciembre 1993, pagina 310.
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- Copia de una autorizacién de promocion comercial hecha por British American
Tobacco del Perd S.A.C. al Director General de Gobierno Interior, mediante el cual
la primera informa que estd interesada en organizar una campana promocional
denominada “Filtrate Kentnology”, que se iniciara el 26 de setiembre hasta el 15
de noviembre de 2005; en dicha campana se venderdn “packs KENT" en grifos y
autoservicios, los cuales contienen dos cajetillas de cigarros en sus distintas
presentaciones y una tarjeta que puede contener un premio sorpresa (fojas 159 a 161).

- Copia de una carta de fecha 26 de setiembre de 2005 enviada por Citibank a la
Direccion General de Gobierno Interior, mediante la cual el primero renueva su
fianza emitida con fecha 6 de setiembre de 2005 para garantizar la siguiente
obligacion de British American Tobacco del Perd S.A.C.: El cumplimiento de
las obligaciones asumidas en la promocién comercial denominada “Filtrate
Kentnology” (fojas 162).

- Copia del acta de constatacion de fecha 23 de setiembre de 2005 hecha por el
Notario Publico Anibal Sierralta Rios, en la cual dejé constancia de que acudi6 al
local de la empresa Silvana Rescate ubicado en el Jr. Independencia N° 467, San
Miguel, a fin de verificary certificar la colocacidn de 31 tarjetas correspondientes
a los premios de la promocién denominada “Filtrate Kentnology” (foja 163].

- Copia de la Resolucidon Directoral N° 2028-2005-IN-1501 emitida el 27 de
setiembre de 2005 por el Ministerio del Interior, mediante la cual autoriza a
British American Tobacco del Peru S.A.C. a efectuar la promocién comercial
denominada “Filtrate Kentnology” a nivel nacional, que se iniciard el 26 de
setiembre al 15 de noviembre de 2005 o hasta agotar stock (fojas 164y 165).

- Copia de diversos cupones llenado por distintas personas, asi como la respectiva
boleta de venta y el acta de constatacion de entrega de premios; todo ello en
virtud de la promocion comercial “Filtrate Kentnology” (fojas 137 a 192).

- Copia de un listado de solicitudes de la marca KENT en Bolivia, Colombia,
Ecuador, Pert y Venezuela (fojas 132 a 135).

- Copias de diversos certificados correspondientes al registro de las marcas KENT
y KENT y etiqueta en distintos paises como Perd, Ecuador, Bolivia, Colombia,
Venezuela, Australia, Panama, Alemania, Paraguay, Canada, Brasil, Argentina,
Afganistan, Albania, Algeria, Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Armenia,
Arabia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belice, Bermuda,
Bulgaria, Irlanda, Hong Kong, Kenya, Japdn, México, Singapore, Taiwan, Serbia,
Turquia, Inglaterra, entre otros (fojas 199 a 417).

- Declaracion Jurada de Carlos Manuel Camero Taboada, Gerente de Compras
y Comercio Exterior de British American Tobacco del Perd S.A.C., mediante
la cual certifica que la empresa en cuestion ha realizado importaciones a
Peru de cigarrillos con la marca KENT en todas sus presentaciones para su
comercializacion y distribucidn a nivel nacional desde el ano 2001, tal como
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consta en el cuadro de importaciones que se adjunta; en dicho cuadro se advierte
laimportacion al Peru de cigarrillos identificados con la marca KENT en distintas
presentaciones, como: KENT BLUE 10"s HL, KENT GOLD 20°s HL, KENT SILVER
20°S HL, entre otros, durante los afios 2001 a 2006 (fojas 419 a 422).

- Articulos publicitarios (volantes, encartes, tarjetas de invitacién a eventos y
discotecas) de los productos KENT (fojas 424 a 428y 2153 a 2155).

- Revistas de circulacion nacional en las cuales se advierte publicidad de cigarrillos
identificados con la marca KENT en sus distintas presentaciones (fojas 450 a
1574, 1899 a 2141, 2156 a 2651):

“Jaquemate” N° 4 04.

“Somos” de fecha 3 de diciembre de 2005.
“Somos” de fecha 19 de noviembre de 2005.
“Somos” de fecha 12 de noviembre de 2005.
“Orbe” ano 2004.

“Orbe” ano 2005.

“Orbe” ano 2007.

“Etiqueta Negra” Afio | Namero 4.

“Etiqueta Negra”
“Etiqueta Negra”
“Etiqueta Negra”
“Etiqueta Negra”
“Etiqueta Negra”
“Etiqueta Negra”

Ano | Nimero 5.
Ano | Nimero 6.
Ano 2 Nimero 7.

Ano 2 Numero 10.
Ano 2 Numero 11.
Ano 3 Numero 17.

“Etiqueta Negra” Ao 3 NUimero 18.
“Etiqueta Negra” Ao 3 NUimero 19.
“Etiqueta Negra” Ao 3 NUmero 24.
“Cosas” de fecha 20 de mayo de 2005.
“Cosas” de fecha 3 de junio de 2005.
“Cosas” del 4 de noviembre de 2005.
“Cosas” del 18 de noviembre de 2005.
“Cosas” del 12 de enero de 2007.
“Cosas” del 9 de marzo de 2007.
“Jockey Plaza” de abril de 2007.

“Asia Sur” de fechas 12 de enero de 2007, 9 de febrero de 2007, 29 de
diciembre de 2007.

“Arena” de fecha 20 de enero de 2007.
*  “Casas” N°21.

¥R K K K K X K K K K K K K K K K K K K K K X XK

Nota: la publicidad que en la mayoria de revistas se repite es la siguiente:

- Publicaciones correspondientes a las listas de precios de los productos ofrecidos
en el Duty Free de Peru de los afos 1999, 2000, 2002, 2003, en las cuales se
consignan los cigarros KENT (fojas 1575 a 1786).
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- Revista PLAN B de Colombia de fecha diciembre 2005, en la cual se advierte
publicidad de los cigarros KENT (fojas 1787 a 1898).

- Impresiones sin fecha de diversos articulos aparecidos en revistas y periédicos
donde se hace referencia a distintos eventos realizados por KENT (fojas 2666 a
2672).

- Reporte de venta realizado por Grey Comunications Group correspondiente al
periodo comprendido entre diciembre de 2006 a febrero de 2007, en el cual se
senala que KENT presentd su nuevo y vanguardista disefo de cajetilla en la
galeria de arte ARTCO; asimismo, se sehala que los medios de prensa donde
ha aparecido publicidad del producto KENT son: revista Asia Sur, revista Cosas,
revista Somos, diario EL Comercio, revista Para Ti, revista Gisela, revista Vanidades
y revista Dionisos (fojas 2673 a 2679).

- Copia de la carta enviada por Classis Comunicacion BTL a British American
Tobacco el 5 de febrero de 2007, mediante la cual la primera le hace llegar a la
segunda las especificaciones del evento realizado el 4 de diciembre de 2006 por
el “lanzamiento de la nueva cajetilla KENT”, el cual se realizé en la galeria de
arte ARTCO (foja 2631).

- Copia de cuatro facturas emitidas por Classis Comunicacién a favor de British
American Tobacco del Perd S.A.C. en noviembre y diciembre de 2006 por
concepto al adelanto y saldo correspondiente al lanzamiento del nuevo empaque
de cigarrillos KENT (fojas 2652 a 2685).

- Paginas del diario El Comercio de fecha 12 de enero de 2007, donde se hace
referencia [y se muestran fotografias) al evento correspondiente al lanzamiento
del nuevo disefo de la cajetilla KENT llevado a cabo en la galeria de arte ARTCO
(fojas 2688 a 2694).

- Muestras fisicas de cajetillas de cigarros KENT, ceniceros con la denominacidn
KENT, encendedores KENT.

- DVD que contiene una presentacion power point de las propiedades de los
cigarros KENT; asimismo, se sefala que British American Tobacco Perd cuenta
con una participacion del mercado de 95% y que la marca KENT es reconocida a
nivel mundial como la marca mas moderna.

Asimismo, en calidad de documentos reservados, se han adjuntado los siguientes
documentos:

- Encuesta denominada “Encuesta General al Consumidor” realizada por Apoyo
Opinion y Mercado, la cual: i] tiene como fecha de campo marzo - abril de 2006
y, i) fue hecha a 2000 fumadores regulares entre 18 y 64 afos pertenecientes
a todos los niveles socioecondmicos; en dicha encuesta, los puntos tratados
fueron: recordacion espontanea KENT, recordacion total KENT, evolucion marca
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KENT, participacion de mercado KENT, evolucion del consumo diario promedio
KENT y evolucién del tamano de empaque KENT.

- Declaracion Jurada de Julio Mario Trujillo Fuentes, Gerente de Contabilidad de
la empresa British American Tobacco del Perd S.A.C., con la cual se brindan
diversos datos (su actividad principal, estructura corporativa, volimenes de
ventas). Asimismo, junto con dicha declaracién se adjuntaron registros de ventas
de British American Tobacco del Pert en los anos 2003 a 2006.

- Diversas facturas emitidas por British American Tobacco del Perd S.A.C. a favor
de distintas empresas peruanas (ubicadas en la mayoria de distritos de Lima,
como: Surquillo, San Borja, La Punta, La Molina, Cercado de Lima, San isidro,
Magdalena, Surco, Miraflores, Cieneguilla, Callao, Lince, La Victoria, Chorrillos,
San Juan de Miraflores, Independencia, Comas, Ate, Jesus Maria, San Miguel,
Villa El Salvador, Rimac y Pueblo Libre) en los afios 2003, 2004, 2005 y 2006 por
la venta de cigarros con las marcas KENT, WINSTON, HAMILTON, MONTANA,
SALEM, GOLD, PREMIER, LUCKY STRIKE.

- Copiadel contrato de exhibicidn publicitaria con caracter de exclusividad suscrito
entre British American Tobacco del Pert S.A.C. y Casa y Arte S.R.L. con fecha 27
de junio de 2003.

- Cuadro estadistico realizado por British American Tobacco Peru sobre las marcas
preferidas de los fumadores.

- Documento remitido por British American Tobacco de Colombia a British
American Tobacco de Peru con fecha 24 de noviembre de 2006, mediante el cual
se adjuntan los siguientes documentos:

* Copia de los certificados de registro de la marca KENT en Colombia.
Declaraciones Juradas de distintas personas que senalan que los productos
KENT vienen siendo importados y comercializados en Colombia.

* Diversas cartas enviadas por Britsh American Tobacco Colombia a ETESA
Empresa Territorial para la Salud, Ministerio de la Proteccion Social, y
viceversa, por concepto de la realizacion de promociones y eventos con la
marca KENT y otras. )

* Documento denominado “informacion Indice Detallista para la categoria
cigarrillos entre los periodos de enero del 2001 hasta octubre de 2006 para
la marca KENT”, en el cual se detalla la participacion en volumen y valor
estimada correspondiente a la marca KENT:

- Copia de 32 facturas de exportacion emitidas por Compania Chilena de Tabacos
S.A. a favor de British American Tobacco de Colombia en los anos 2005 y 2006,
por la venta de cigarrillos marca LUCKY STRIKE, KENT, DELTA, PALL MALL,
entre otras.
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- Copia de diversas facturas emitidas por distintas empresas a favor de British
American Tobacco de Colombia por servicios de promocidn y realizacion de
eventos referidos a la marca KENT.

- Copiade 86 facturasy boletas de venta emitidas por British American Tobacco de
Colombia a favor de diversas empresas en los anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006 por la venta de productos KENT, entre otros.

- Impresiones de anuncios publicitarios de los cigarrillos KENT aparecidos en
distintas revistas, paraderos de buses, calles, estaciones, vitrinas de centros
comerciales, estaciones de servicio, supermercados y tiendas colombianas.

- Copia de Declaraciones del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco
elaborado / Productos Extranjeros hechas por British American Tobacco de
Colombia en los anos 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, en las cuales se consignan,
entre otros, los productos KENT.

- Copia de una factura emitida por Larco Mar S.A. a favor de British American
Tobacco del Pert S.A.C. con fecha 6 de setiembre de 2004, por el arrendamiento
de paneles publicitarios en el centro turistico y de entretenimiento LARCOMAR,
segun condiciones del contrato firmado el 23 de agosto de 2004.

- Copia de una orden de compra emitida por British American Tobacco Peru a
favor de Paneles Napsa S.A. por concepto de: “cuot cerro Molina” de las marcas
LUCKY y KENT.

- Copia del contrato 016-2004 JP celebrado entre Paneles Napsa S.A. y British
American Tobacco del Perd S.A.C. con fecha 1 de enero de 2004.

- Copia de diversas facturas emitidas por distintas empresas a favor de British
American Tobacco del Perd S.A.C. en los anos 2003, 2004, 2005 y 2006, por
concepto de:

Auspicio de la marca KENT en Lava Lounge.

Fabricacién de mascara especial KENT.

Instalacion de mascara en cigarrera vega KENT.

Fabricacion de una cigarrera KENT para el restaurante Osaka.

Cancelacion del pago de publicidad en el evento Casa Cor Pert 2003.
Servicios publicitarios en la revista Cosas (ediciones del 4 de julio de 2003, 18
de julio de 2003, 18 de julio de 2003 y 18 de julio de 2003).

Publicacion de un aviso Bar galeria KENT.

* Ampliaciones fotograficas para proyecto KENT 2005 - Café del Mar, Playa
Asia.

Publicidad en la revista Orbe del mes de agosto del producto KENT.
Desarrollo website KENT.

Produccion externa marketing directo KENT campana ML3.

* O ¥ X ¥ ¥
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* Auspicio publicitario por las marcas LUCKY STRIKE, KENT, SALEM, MONTANA
y WINSTON.

Invitacion para Café del mar con la marca KENT.

Tarjetas de invitacion KENT y banderola KENT.

Produccién interna publicidad KENT.

Posavasos cigarrillos KENT impresos a full color.
Mantenimiento de web KENT mayo y junio de 2005.
Publicacion de un aviso pagina inferior full color en la edicidn N° 24 de la
revista Etiqueta Negra, con Titulo: KENT ; cual es tu cddigo?
Pasamonedas KENT.

Evento corporativo (banderolas, movilidad) de la marca KENT.
Produccion grafica: carta y sobre mailing KENT.

Pago de publicidad en el evento Casa Cor Peru 2005.
Anfitrionas para evento KENT.

Portavueltos KENT.

Totem KENT chico, Totem KENT grande.

Barra KENT local Scena.

Elemento KENT local Bobo.

Implementacion KENT en Bambuddha.

Diseno y proyeccion para KENT el dia 17 de marzo de 2006.
Tarjetas de invitacion fiesta KENT.

Campana Tour de Imagen KENT.

Cancelacidn trabajo en vidrio KENT restaurant Cala.

Letreros luminosos instalados en San Jorge.

* O K X ¥ ¥

¥R K K K K X K K K K K X K ¥

- Declaracion Jurada de G.C.G. Peru S.A.C., representada por Luis Otoya Trelles,
en la cual se sefala que: i) son proveedores de British American Tobacco del
Perl S.A.C. desde el afo 1998, ii] tiene mas de ocho afos de experiencia en la
industria publicitaria, iii) mantiene relaciones contractuales con British American
Tobacco del Pert S.A.C. para el desarrollo e implementacidn de sus campanas de
comunicacion en lo que corresponde a la difusion y promocion de los productos
bajo la marca KENT. Con dicha declaracion adjunta documentos que demuestran
el monto invertido en publicaciones:

- Declaracion Jurada de CCR S.A., representada por Félix Ureta Benegoni, en la
cual sefala: i) son proveedores de British American Tobacco del Perl S.A.C.
aproximadamente desde el afio 2000 hasta la actualidad, ii) es una empresa que
cuenta con mas de trece afos de experiencia en el rubro de investigacion de
mercados, iii) mantiene relaciones contractuales con British American Tobacco
del Perd S.A.C. para brindar informacion de mercado del producto cigarrillos
en lo que corresponde a la difusion y promocién de los productos bajo la marca
KENT, conforme consta en los documentos que se adjuntan, de los cuales se
advierte el porcentaje de participacidn de ventas de la marca KENT en los afhos
2001 a 2006 (en los meses de enero y diciembre):

- Declaracion Jurada de Paneles Napsa S.A. representada por Eduardo Martinez
Boneff, en la cual senala mantener relaciones contractuales con British American
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Tobacco del Peru S.A.C. para la publicidad exterior en lo que corresponde a la
difusion y promocion de los productos bajo la marca KENT.

- Diversas ordenes de compra emitidas por British American Tobacco del Peru
por la adquisicion de ceniceros KENT, K - etiqueta pack, K - promocién pack,
K - posavasos, K - publicaciones Somos, K - publicacién rev. Asia Sur 02/06,
K - publicacién Cosas 20/05 y 03/06, K - publicacién Etiqueta Negra 27/05, K -
publicidad Intriga Somos 12/11, K - publicacién Cosas 04/11y 18/11, K - publicacidn
Somos 19/11, K - publicacién rev. Asia Sur 03/12, invitaciones para fiesta KENT.

- Declaracion Jurada de Juan Manuel Piqueras Boza, Brand Portafolio Manager
de British American Tobacco del Peru S.A.C., mediante la cual adjunta diversos
documentos (cuadros de gastos, publicidad realizada, contratos) que demuestran
el detalle de la estrategia del lanzamiento de los productos y promociones:
KENT 3-TEK, KENT LIGHTER PACK, FILTRATE KENTNOLOGY, nueva cajetilla de
cigarros KENT, evento KENT llevado a cabo en la discoteca Café del Mar en enero
de 2005, evento denominado Fiesta KENT llevado a cabo en Lola Bar el 11 de
agosto de 2006, PACK KENT AUTOSERVICIOS, KENT ASHTRAY - PRIMAX, evento
KENT llevado a cabo en el restaurante Sogo el 21 de abril de 2005; asimismo, se
adjuntan cuadros y fotografias de los grifos donde se publicita la marca KENT,
entre los cuales se encuentran los ubicados en La Molina, Ate, Cercado de Lima,
San Isidro, San Borja, Miraflores, Surco, Lince y Surquillo.

3.6.2. Evaluacion de la documentacion aportada
De la revision de las pruebas presentada, se advierte que:

- La empresa British American Tobacco del Peri S.A.C. forma parte del mismo
grupo econdémico que British American Tobacco (Brands) Inc.; asimismo, el
contrato de sub-licenciamiento de marcas acredita que British American Tobacco
del Pert S.A.C. esta facultada para el uso de la marca KENT.

- La marca KENT viene siendo alta y constantemente publicitada en nuestro pais
a través de distintos medios como paneles, invitaciones, encartes, letreros
luminosos, ceniceros, banderolas, posavasos, entre otros; los cuales se
muestran en eventos, campafas promocionales, revistas (que son distribuidas
a nivel nacional], periddicos, exposiciones de arte, vias publicas, estaciones de
servicio, tiendas, centros comerciales, restaurantes y aeropuerto.

Asi, se advierte una publicidad constante de la marca KENT, no sélo gréficay escrita,
sino en promociones, sorteos, realizacion de eventos y ofertas con productos.

Incluso, la marca KENT también viene siendo promocionada en Colombia -pais de la
Comunidad Andina- a través de revistas y eventos sociales que se realizan.

Entalsentido, se advierte que se haninvertido grandes cantidades de dinero con el fin
de publicitary difundir la marca KENT entre los consumidores peruanos, habiéndose
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realizado publicidad efectiva en el mercado nacional, lo cual queda demostrado, no
solo de los articulos aparecidos en revistas y periddicos, sino también de la amplia
cantidad de contratos por publicidad y merchandising presentados por la opositora,
asi como de lo manifestado en las Declaraciones Juradas de los proveedores de la
empresa British American Tobacco del Pert S.A.C., las cuales no han sido desvirtuadas
por el solicitante, por lo que corresponde evaluarlas conjuntamente con los demas
medios probatorios adjuntados.

Dada la cantidad y forma de promocidn y difusion de la marca KENT, resulta evidente
que actualmente dicha marca es conocida por la mayoria de consumidores de
cigarrillos (publico objetivo), asi como por el publico en general.

- Asimismo, se ha demostrado que la marca KENT goza de proteccion en la
mayoria de paises del mundo, lo cual constituye un indicio de su amplia difusidn.

- Por otro lado, las facturas y registros de ventas demuestran una venta
constante del producto KENT desde el afio 2003; asi se ha acreditado no sélo su
comercializacion en Perd, sino también su exportacion desde Chile a Colombia.

Cabe precisar que si bien los volimenes de venta de los cigarrillos KENT resulta
menor que la venta de otras marcas de cigarrillos también de propiedad de
la emplazada, ello no es determinante para concluir que la marca KENT no sea
ampliamente difundida, ya que se han presentado otros medios probatorios que
permiten apreciar su difusion y participacion en el mercado peruano.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los productos que distingue la marca
registrada (tabaco, productos de tabaco articulos para fumadores y cerillas) no son
de consumo masivo, por lo que, a fin de acreditar su notoriedad, no es estrictamente
necesario que su volumen de ventas sea a gran escala.

Mediante Informe N° 066-2008/GEE, la Gerencia de Estudios Econdmicos del
INDECOPI sefalé que el documento denominado “Encuesta General al Consumidor
Lima” presentado por la emplazada no incluye aspectos metodoldgicos y, ademas,
su ficha técnica es imprecisa, por cuanto no reporta el margen de error considerado
en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodologia de calculo de los
niveles socioecondmicos, y sobre todo la tasa de no respuesta en la aplicacion de la
encuesta.

Al respecto, cabe precisar que un Informe como el elaborado por la Gerencia de
Estudios Econdmicos sélo tiene un caracter informativo en cuanto a temas técnicos,
no asi un mérito probatorio respecto de la cuestion controvertida, puesto que es la
Autoridad Competente la encargada de decidir sobre ella.

En el presente caso, la encuesta presentada por la emplazada, y que fue realizada
por Apoyo a 2000 fumadores entre 18 y 64 anos, muestra que el conocimiento y
recordacidn de la marca KENT por parte de los consumidores se ha incrementado
entre el ano 2003 y el 2007, lo cual seria consecuencia de la amplia inversion en
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publicidad y promocion. En tal sentido, queda demostrada la implantacién de la
marca KENT en los consumidores.

Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que la marca KENT registrada bajo
Certificado N° 90976 es ampliamente conocida y difundida con relacién a cigarrillos
y articulos para fumadores (clase 34 de la Nomenclatura Oficial], ademas de ser
una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde
considerarla una marca notoriamente conocida.

4.  Prohibicion contenida en el Articulo 136° inciso h) de la Decision 486

ElArticulo 136°inciso h] de la Decision 486 establece que no podran registrarse como
marcas aquellos signos que constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios
a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo
de confusion o de asociacidon con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su fuerza distintiva
o de su valor comercial o publicitario.

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la
reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcidn parcial o total
de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de
estos términos:

- Se entiende por reproduccidn a la cosa que reproduce o copia un original, copia
de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecdanicos.?* En
consecuencia, la reproduccion tiene lugar cuando se copia un modelo a través
de procedimientos manuales o mecanicos, tales como el calco, la fotocopia o el
scanner, con el resultado de obtener una presentacidon idéntica al modelo. En
tal sentido, se entendera que un signo constituye la reproduccion de una marca
notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta. 2

- Se entiende por imitacion aquello que produce el mismo efecto. ? Ejecutar una
cosa a ejemplo 0 semejanza de otra. Asi, un signo sera la imitacion de una marca
notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresion fonética
y/o grafica en la mente del publico consumidor. Una imitacion se daria en el caso
de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una
nueva como TABLUL.

224 Diccionario de la Lengua Espanola, Real Academia Esparola, Tomo I, 21 edicion, Madrid, 1992, p.
1776.

225 Pachén/Sanchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogota, 1995, p. 252.

226 Garcia Pelayo y Gross. Pequerio Larousse llustrado, Buenos Aires, 1995, p. 562.
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- Se entiende por traduccion, la accion o efecto de expresar en una lengua lo que
estd escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretacion que se da a un
texto. 2’ Se considerara que un signo es la traduccion de una marca notoriamente
conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como seria el
caso de pretender registrar la marca DIAS FELICES existiendo una marca notoria
HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traduccion se aplica en el caso de las marcas notorias
denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripcidn: copiar en una parte lo escrito en otra?®. Frente a ello, se
entendera que existe transcripcion parcial cuando el signo solicitado adopte
ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala
conviene en precisar que no se estd ante un caso de transcripcion cuando se
utilice en un signo, colocandolas en un orden diferente, las mismas letras que
contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serian
transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun
cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se esta
ante una transcripcion parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca
notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serian transcripciones
parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, si se consideraria que las
denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA
(dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden,
habiéndole afiadido una particula final a modo de sufijo). Asi también, si la marca
notoria fuera RAMASIL, la denominacion RAMA seria una transcripcion parcial
de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras
ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en
forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

- Transliteracidn: escribir con un sistema de caracteres lo que esta escrito con
otro. Representar elementos fonéticos, fonoldgicos, léxicos o morfoldgicos de
una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello
seria la transliteracion a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida
consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirilicos.
También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca
y se omitan las expresiones denominativas.

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado estd conformado Unicamente
por la denominacién KENT al igual que la marca registrada, por lo que aquél
constituye la reproduccién de la marca notoria.

227 Diccionario de la Lengua Espafola (nota 11), p. 2004.
228 Diccionario de la Lengua Espafola (nota 11), p. 1330.
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En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con la marca notoria;
un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilucion de su
fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

4.1. Determinacion del riesgo de confusion y de asociacion

La Sala considera que el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelacion de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva
de los signos.

En la interrelacion de estos elementos se determina el riesgo de confusion. Asi,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexién competitiva, se
determine que existe riesgo de confusion. Por otro lado, ante productos o servicios
idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un
riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signosy
aunque se determine que existe similitud o conexion competitiva entre los productos
o0 servicios, no se determine un riesgo de confusion, si la marca registrada anterior
es muy débil, por lo que cuenta con una proteccidn limitada.

De otro lado, el riesgo de asociacion es una figura regulada recientemente en
el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decision 4862, A
decir de Fernandez-Ndvoa??, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de
asociacion. En lineas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociacion es
una figura cuyos contornos son mas extensos que los del riesgo de confusién, y
existe la tesis de que el riesgo de asociacion se encuentra contenido dentro del
riesgo de confusion.

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe senalar
que en la Interpretacion Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaida en el Proceso
N° 70-1P-2008, el Tribunal traté de manera separada al riesgo de confusion y al de
asociacion. Asi, en la citada interpretacion, establece:

“El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que esta adquiriendo otro (confusidn directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
[confusién indirecta)”.

229 Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el
Derecho de marcas de la Unién Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Asi, en el texto
de los Articulos 4°.1 (b] y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusién
que comprenda el riesgo de asociacién con la marca anterior”.

230 Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, S.A. Madrid,
Barcelona, 2001, p. 292y ss.
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“Elriesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacidn
econémica”.

En la Interpretacion Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaida en el Proceso
N©° 73-1P-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociacion, la doctrina ha precisado que se trata de “una
modalidad del riesgo de confusién, y [que] puede considerarse como un riesgo de
confusién indirecta [...] dado que se trata de productos o servicios similares se suscita
en el publico el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando
que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos
o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa
del mismo grupo. El riesgo de asociacidn opera en relacion con las marcas notorias
o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

En atencidn al ultimo criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del
riesgo de asociacidon dentro del riesgo de confusion, asimilandola a la figura de
riesgo de confusion indirecta.

Por otro lado, cabe senalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza
por sus atributos especificos, asi como por la difusién y reconocimiento logrados
en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege.
Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado,
la marca goza de especial proteccion que no se limita por los principios de
especialidad y territorialidad.

Cabe senalar, finalmente que, si bien tratandose de marcas notoriamente conocidas,
los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusidn serdn los mismos
que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la proteccion
que se brinda a las marcas notorias es mucho mas amplia.

4.1.1. Respecto a los productos

En el presente caso, la marca notoria distingue tabaco, productos de tabaco, articulos
para fumadoresy cerillas, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el
signo solicitado distingue bebidas no alcohdlicas; zumos de frutas, néctares, siropes
y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa;
gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, publico al que
estan dirigidos y canales de comercializacion y distribucion; asi, por un lado se esta
frente a bebidas no alcohdlicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales estan dirigidas
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a todo tipo de consumidores (nifios, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras
que del otro lado, se tiene tabaco, cigarros y articulos para fumadores, que estan
dirigidos a adultos que fuman.

Si bien los productos en cuestidn se venden en los mismos establecimientos (grifos,
supermercados y bodegas), se encuentran en distintas Seccidénes y claramente
diferenciados.

En tal sentido, no existe vinculacion competitiva entre los productos que pretende
distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca notoria.

4.1.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es practica de esta Sala partir de la
impresion en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor
de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no
podrd comparar ambos signos simultdneamente. Mas bien el signo que tenga al
frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo mas o
menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos
signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas caracteristicas que
puedan ser recordadas por el publico consumidor. Lo mas importante a considerar
son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestion. Las diferencias
solo tendran influencia en la impresion en conjunto si son tan fuertes frente a
las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos
criterios han sido sefalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y mas
recientemente en los Procesos N%s. 147-1P-2005%%" y 156-1P-2005%2,

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependeran de los productos
o servicios a distinguir y especialmente de la atencidn que usualmente se dé para la
adquisicion y contratacion de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresion en conjunto de signos denominativos se
determinara en primer lugar por su aspecto fonético y grafico. En muchos casos, el
aspecto fonético sera el mas importante porque por lo general la denominacion es
utilizada en el mercado verbalmente.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KENT y la marca notoria
KENT, se advierte, tanto desde el punto de vista fonético como grafico, que los signos
en cuestion resultan idénticos, por lo que su impresion en conjunto es la misma.

4.1.3. Riesgo de confusion y de asociacion

Por lo expuesto, a pesar de la identidad existente entre los signos en cuestidn, dada
la falta de vinculacion competitiva entre los productos que distinguen dichos signos,

231 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.
232 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre de 2005.

« CETE U indecopi



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES 2 3 3
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

se concluye que no existe riesgo de inducir a confusiéon o asociacién al publico
consumidor.

4.2. Dilucion de la marca

La figura juridica de la dilucién acoge un supuesto excepcional de proteccidn
en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociacion
marca-producto o marca-servicio se rompa debido a la utilizacidn por parte de terceros
del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

El Tribunal de la Comunidad Andina®® ha precisado que: “Respecto del riesgo de
dilucidn, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de
otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altisima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use
para productos que no tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido”.

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

“La dilucién es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor
publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilucién busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de
cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la
capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,
aunque se use para productos que no tengan ningun grado de conexidad con los que
ampara el signo notoriamente conocido”.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la proteccion
de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distincidn entre la marca
notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y proteccidon), la doctrina
ha dicho lo siguiente: “En efecto, la proteccién frente al riesgo de dilucion se proyecta
sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles
de perjudicar la posicion competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento
de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.
(MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Proteccién de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas,
Madrid Espana, 1995. pag. 283)".

Si bien -de acuerdo a la doctrina antes citada- la figura juridica de la dilucion sélo se
aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta
también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la
condicion de notoria, dado que en la actual norma andina -entiéndase la Decision
486- no se hace distincion entre marcas notorias y renombradas.

233 En el Proceso 6-1P-2009 (Gaceta Oficial N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009).
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La doctrina refiere que la utilizacion de un signo idéntico o similar a la marca por el
tercero enturbia esa vinculacion exclusiva que el trafico establece entre el concreto
signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicd en primer
término, o entre el signo y su fuente de procedencia?“.

Carlos Fernandez-Névoa®® sefala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es
conocida por el sector pertinente del publico o por el publico en general, el titular habra
establecido prima facie la presuncidn de que su marca tiene un elevado caracter distintivo.
Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la
marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado caracter distintivo;
otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el
caracter distintivo de la marca sera a todas luces alto si en los restantes sectores del
mercado no existen marcas idénticas”.

El mismo autor senala, respecto del debilitamiento o dilucién de la fuerza distintiva
de una marca, que si el publico comprueba que la marca renombrada es usada por un
tercero en relacion con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicandose
la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusién; pero es indudable
que en tal hipotesis el publico recordara la marca, y al percibir que la misma no es
usada Unicamente por el titular, ante los ojos del publico se desvanecera el caracter
distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo senala Monteagudo, la forma tipica y tradicional de dilucién es la
utilizacion del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios
completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la proteccion frente al riesgo
de dilucion no se satisface impidiendo a terceros la utilizacion de la marca que pueda
comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la
homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marcay el tercero
destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilizacion
de la marca en conexién con cualquier tipo de productos o servicios, aun los mas
distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilizaciéon de la marca
por un tercero es capaz de socavar esa conexion Unica entre el signo y los productos
o servicios para los que la emplea su titular. * Asimismo, agrega que no se puede
desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferacion
excesiva en la utilizacion de la marca para productos o servicios incluso plenamente
compatibles. %7

234 Fernandez-Noévoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, 1984, pp. 290y ss.

235 Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 2004, pp. 418.

236 Laproteccion frente a ladilucion supone la tutela especifica del valor empresarial que posee la marca
de alto renombre con suimportante penetracion en el mercado: fuerza publicitariay excepcionalidad
que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular
posicion. Monteagudo, La proteccion de la marca renombrada, Primera Edicion, Madrid, 1995, p.
277.

237 Monteagudo [nota 30), p. 281.
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Asimismo, el Tribunal Andino ha senalado??, en relacién con las figuras de la
confusion y dilucion, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos
de lo siguiente:

* Evitar que el publico consumidor, caiga en error, al adquirir determinado
producto pensando que esta adquiriendo otro.

* Evitar que el publico consumidor, caiga en error, en relacion con el origen
empresarial del signo notoriamente conocido.

* Evitar que el publico consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas
productoras tiene algun grado de vinculacidn.

En el presente caso, la Sala advierte que la marca KENT posee un caracter
excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una marca de
fantasia, que se ha logrado implantar en la mente del consumidor para identificar
productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, la Sala considera que el otorgamiento del registro solicitado
-conformado Unicamente por la denominacion KENT- puede diluir la fuerza distintiva
de la marca KENT, o su valor comercial o publicitario.

4.3. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La buena reputacion o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado
por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marcay -sobre todo-
a través de una politica empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos
o servicios de alta calidad. Ademas, ese prestigio proporciona al titular innegables
ventajas puesto que tal reputacion tiene un valor econdmico: en el acentuado goodwill
de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la
calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputacion de la
marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas
por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente
(lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de
licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido
aplicandose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos
0 servicios sin contar con la autorizacion del titular, surge el aprovechamiento
indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca
obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creacion
y consolidacién de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la
imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes
a los que venia distinguiendo?’ .

238 En el Proceso 24-1P-2009 (Gaceta Oficial N° 1734 publicada el 22 de julio de 2009).

239 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de
1998, recaida en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE
registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28] contra Campomar, S.L.
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Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal
Andino en el Proceso N° 70-1P-2008 senala lo siguiente:

“Enrelacién conelriesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido
contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...} los
productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta proteccién
esta ligada a la funcion publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que
la finalidad del competidor parasitario es sélo un aprovechamiento de la reputacion
sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propdsito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar
falsa representacion alguna respecto del origen, sirve para establecer una relacion
intelectual que atrae la atencion del publico consumidor de forma superior a la que
alcanzaria con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
transmision consciente o inconsciente de la reputacidn que simboliza el signo pese a
la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos la apropiacion aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo titular o el
valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina senala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre
de la marca®? implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o
renombre entre el publico. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca
renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto
similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente
marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros
productos se efectla mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente
del consumidor %',

(titular de la marca NIKE inscrita en Espafna para distinguir articulos de perfumeria de la clase
3), “la marca renombrada tiene como rasgo caracteristico el que su elevado potencial publicitario
puede ser explotado no sélo en relacion con los productos o servicios registrados, sino también
en otros sectores. Esta explotacion debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. EL
logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto
de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del
renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de
perfumeria y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena
fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dindmico-deportiva que el publico asocia
con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una linea de cosméticos en cuya
comercializacién también se ensalza la deportiva”.

240 Si bien en la cita en cuestion se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha senalado
anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distincion entre marca
renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinénimos.

241 Fernandez-Noévoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 2004, pp. 413y 414.
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La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus
propios productos o servicios sin contar con la autorizacion del titular, surge el
aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario
de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversién necesaria para la
creacion y consolidacidn de esa imagen positiva.

En tal sentido, en el presente caso, el registro del signo solicitado configuraria un
aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria KENT.

5. Determinacion del riesgo de confusion entre el signo solicitado y las marcas
registradas

La oposicion también se ha sustentado en la existencia de riesgo de confusion entre
el signo solicitado y las marcas registradas KENT y etiqueta (Certificados N° 101094,
62398y 118548) y KENT ONE (Certificado N° 95005) y el lema comercial THINK KENT

(Certificado N° 4337), por lo que corresponde pronunciarse al respecto.
5.1. Respecto a los productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir bebidas no alcohélicas;
zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer
bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial.

Por su parte, las marcas registradas distinguen:

- Certificado N° 101094: cigarrillos, tabaco, tabaco manufacturado, articulos para
fumadores, encendedores y cerillos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

- Certificado N° 62398: cigarros, tabaco, productos del tabaco, articulos para
fumadores, encendedores, fésforos y demas productos.

- Certificado N° 118548: Cigarrillos, tabaco; productos de tabaco; articulos para
fumadores; encendedores; fosforos.

- Certificado N° 95005: cigarros, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, articulos
para fumadores, encendedores para fumadores y cerillas.

Asimismo, el lema comercial inscrito con Certificado N° 4337 se usa con la marca de
producto KENT y logotipo registrada bajo Certificado N° 101094.

Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, publico al que
estan dirigidos y canales de comercializacion y distribucion; asi, por un lado se esta
frente a bebidas no alcohélicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales estan dirigidas
a todo tipo de consumidores (nifios, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras
que del otro lado, se tiene tabaco, cigarros y articulos para fumadores, que estan
dirigidos a adultos que fuman.

237
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Si bien los productos en cuestidn se venden en los mismos establecimientos (grifos,
supermercados y bodegas), se encuentran en distintas Seccidnes y claramente
diferenciados.

En tal sentido, no existe vinculacion competitiva entre los productos que pretende
distinguir el signo solicitado y los que distinguen los signos registrados.

5.2. Examen comparativo

También se debe partir de la impresidon en conjunto en el caso de los signos
mixtos que, de acuerdo al Articulo 134° del Decreto Legislativo 823, son aquellos
conformados por una denominaciéon y un elemento figurativo. En estos casos,
debera determinarse cudl es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar
el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

al que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios; o

b) que sélo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo senala Fernandez-No6voa??, “...a la hora de comparar una marca mixta
con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visién en conjunto como
la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacia del elemento dominante
que impregna la vision de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente,
de manera paralela a lo que sucede en la hipdtesis de la comparacion de las marcas
denominativas complejas, en el caso de que en la comparacidn entre signos distintivos
intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante
de la correspondiente marca mixta”.

Sehala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta esta constituido
por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparacién
entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que
en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el
componente grafico o figurativo” Considera que la primacia de esta pauta se basa en
que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca grafico - denominativa,
el publico demanda los productos en el comercio senaldndolos por su denominacidn
y no graficamente...En algunos casos, el predominio del componente denominativo de
una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que
la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el publico
contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar
como un indice identificador del producto, desempena tan sdlo el papel de contribuir a
ornamentar la presentacion del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en
los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta
predomina sobre su componente denominativo”.

242 Fernandez-Noévoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 2001, p. 254.
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Elautorsenala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente
figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i] un primer
grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente
denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia
de que el elemento denominativo forme parte de un elevado nimero de marcas
pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que
repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia
en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe
un lugar infimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el
elemento figurativo o la originalidad intrinseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que algunas de las marcas registradas constituyen
signos mixtos, deberd establecerse previamente si presentan algin elemento
relevante que determine su impresion en conjunto.

Asi, en las marcas registradas bajo Certificados N° 101094, 62398 y 118548 resultan
relevantes tanto el aspecto denominativo -y dentro de éste la denominacion KENT en
todos los casos- como el figurativo, debido a la dimensidn, ubicacion y caracteristicas
de cada elemento, tal como se aprecia a continuacion:

Realizado el examen comparativo, se advierte que:

a) Entre el signo solicitado KENT y las marcas registradas KENT y etiqueta
(Certificados N° 118548, 62398 y 101094).

- Desde el punto de vista fonético, los signos en cuestidn incluyen la denominacion
KENT, lo que determina un impacto sonoro idéntico.

- Desde el punto de vista grafico, la inclusion de elementos figurativos en las
marcas registradas, genera una impresion visual distinta en cada caso.

b) Entre el signo solicitado KENT y la marca registrada KENT ONE (Certificado N°
95005) y el Lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337):

- Tanto desde el punto de vista fonético como grafico, la presencia de la
denominacion KENT en los signos en cuestion, determina un impacto de conjunto
semejante.

5.3. Riesgo de confusion

Por lo expuesto, a pesar de las identidades y semejanzas que existen entre el signo
solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 118548, 62398, 101094 y
950050 y el lema comercial inscrito con Certificado N° 4337, los cuales no gozan
de la calidad de notoriamente conocidos, dada la inexistencia de vinculacion
competitiva entre los productos que distinguen los mismos, se concluye que es
posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a confusion al
publico consumidor.

@ PERU
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En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicion de
registro prevista en el Articulo 136° inciso a) de la Decisidn 486.

6. Conclusion

En virtud de lo sefalado en el numeral 4 de la presente resolucion, respecto de la
marca notoria KENT (Certificado N° 90976) la Sala determina que el registro del signo
solicitado es susceptible de provocar la dilucidn de la fuerza distintiva de la marca
notoria sustento de la denegatoria, asi como un aprovechamiento injusto del prestigio
de la misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibicion prevista en el Articulo
136° inciso h) de la Decision 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado.

7. Publicacion de la presente resolucion

El Articulo 43° del Decreto Legislativo 807?® senala que las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por
resolucidon debidamente motivada de la propia Comisidon u Oficina, segun fuera el
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucion constituye precedente de observancia
obligatoria con relacion a los criterios que se debe tener en cuenta al momento
de evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, asi como al
aplicar el Articulo 136° inciso h) de la Decision 486, razon por la cual determina que
se solicite al Directorio del INDECOPI su publicacion en el Diario Oficial EL Peruano.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolucién N° 312-2008-CSD-INDECOPI de fecha 1 de
octubre de 2008 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto
KENT solicitado por Freddy Santiago Tudelano Yanama.

Segundo.- Establecer que la presente Resolucion constituye precedente de
observancia obligatoria con relacion a los criterios que se deben de tener en cuenta
al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, asi como al

243 Articulo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la
Competenciay de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso
y con caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente de observancia obligatoria,
mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucién debidamente motivada de la propia
Comision u Oficina, segln fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los drganos funcionales pertinentes, podra ordenar la
publicacidn obligatoria de las resoluciones que emita la institucion en el Diario Oficial EL Peruano cuando
lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las caracteristicas mencionadas en el parrafo
anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.
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aplicar elinciso h) del Articulo 136° de la Decision 486. En consecuencia, entiéndase
que:

La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca;
asi, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situacion. Asi, en virtud del
principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de
la marca, ésta sera la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren
crear conviccion en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada.

Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una proteccion mas amplia que
las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusidn
entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas
comunes, tratdndose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera
mas estricta.

La proteccién especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los
principios de especialidad y territorialidad. Asi, respecto al principio de especialidad,
dicha proteccidn se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a
la cual pertenezcan, yendo mas alla de las pautas generales para el establecimiento de
conexién competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al
principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que determinar si una marca goza de
la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento de
ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada
o vigente en el registro.

En cuanto a la figura de la dilucién del poder distintivo de la marca notoria, si bien la
doctrina siempre ha senalado que la figura juridica de la dilucion sdlo se aplica a marcas
renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser
analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condicién de notoria,
dado que en la actual norma andina -entiéndase la Decisién 486- no se hace distincidn
entre marcas notorias y renombradas.

La figura juridica de la dilucion acoge un supuesto excepcional de proteccion en el
derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociacion marca-producto
0 marca-servicio se rompa debido a la utilizacion por parte de terceros del mismo signo
o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

En cuanto a la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la
Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos
o0 servicios sin contar con la autorizacién del titular, surge el aprovechamiento indebido
del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio
sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creacién y consolidacion de esa
imagen positiva.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacion de la presente
Resolucion en el Diario Oficial El Peruano.
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Con la intervencion de los Vocales: Maria Soledad Ferreyros Castaneda, Néstor
Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gomez, Virginia Maria Rosasco
Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castanon

Registrese, comuniquese y publiquese.

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTANEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

Nota del Editor:

Opciones para ver las imagenes de las marcas y signos
en discusion:

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/spi_juri_line temas dsd home/Res2951-2009-SPl.pdf
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COMENTARIOALPRECEDENTEDE OBSERVANCIAOBLIGATORIAAPROBADO
MEDIANTE RESOLUCION No. 2951-2009/TPI-INDECOPI DE FECHA 9 DE
NOVIEMBRE DE 2009, REFERIDO A CIERTOS ASPECTOS VINCULADOS CON
LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS A LA LUZ DE LA DECISION 486 DE LA
COMUNIDAD ANDINA

El presente comentario analiza los extremos mas relevantes sobre los cuales fue
expedido el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolucion No.
2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de 2009, expedido por la Sala
de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)?.
El Precedente tuvo la oportunidad de abordar varias cuestiones vinculadas con la
aplicacion de la prohibicion relativa de registro prevista en el Articulo 136° literal
h) de la Decisién 486%° para las marcas notoriamente conocidas, entre ellas, (i)
la proteccion méas amplia conferida a las marcas notoriamente conocidas, [ii) la
aplicacion de los principios de especialidad y territorialidad y [iii) la aplicacacion de
las figuras de la dilucidn y el aprovechamiento injusto del prestigio.

I. ASPECTOS SUSTANTIVOS

La funcidn informativa de la marca y la teoria de las funciones encomendadas
juridicamente a éstas no hacen otra cosa que conducirnos a la misma idea: las
marcas modernas pueden representar algo mas que la asociacion con una fuente de
procedencia empresarial. Asi, pueden representar, por ejemplo, virtudes cualitativas
vinculadas conlasbondadesdel producto o servicio, perotambiénvaloresirracionales
o emocionales, como la aventura, hombria, lujo, etc. Todos estos valores, incluso
los irracionales, son susceptibles de explotacion econémica por los titulares de las
marcas e incluso hoy en dia es mas frecuente encontrar campanas publicitarias que
recurren a estos valores como parte de las estrategias publicitarias encaminadas a
incitar a la compra o contratacion del producto o servicio marcado.

Este es precisamente el contexto de la problematica abordada por el Indecopi a través
del Precedente al resolver sobre la controversia suscitada por el pretendido registro
de la marca KENT por parte del Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama (en adelante,

244 Que resolvio la oposicion planteada por la empresa British American Tobacco (Brands) Inc. contra
la solicitud de registro de la marca KENT para distinguir productos incluidos en la clase 32 de la
Clasificacion Internacional, presentada por el Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama.

245 EL Articulo 136° literal h) de la Decision 486 establece lo siguiente: “No podran registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando: h] Constituyan una reproduccién, imitacién, traduccion, transliteracion
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
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“el Sr. Tudelano”) para productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios (Clasificacion Internacional de Niza) y de la
respectiva oposicion planteada por la empresa British American Tobacco (Brands)
Inc. (en adelante, "BAT"), titular de una serie de registros sobre la misma marca
(incluyendo versiones mixtas de la misma) para productos comprendidos en la clase
34 de la Clasificacion Internacional.

La proteccidn juridica de las marcas notoriamente conocidas ha tenido que superar
tradicionalmente multiples obstaculos, uno de los cuales reside en la diversidad en
cuanto a la terminologia empleada en la legislacidn de los distintos paises. Se han
acunado pues una gran variedad de términos para designarlas, tales como marcas
notoriamente conocidas, marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alto
renombre, marcas famosas, marcas afamadas, etc. Todas estas menciones tienen
en comun la necesidad de conferir una proteccion especial frente a determinadas
conductas fuera de los cauces tradicionales del derecho de marcas. Para comprender
esta reflexion, se hace necesario abordar brevemente cuales son los fundamentos
sobre los cuales se ha estructurado tradicionalmente el sistema de marcas.

El sistema de marcas se estructura sobre la base de dos pilares fundamentales: el
Principio de Inscripcidon Registral y el Principio de Especialidad, aunque se conocen
también otros principios especialmente relevantes (Principio de Territorialidad) que
generan importantes consecuencias juridicas en el ambito del derecho de marcas.

El primero supone, para el nacimiento del derecho, que la marca sea inscrita en
el registro respectivo. Este principio se decanta pues hacia el valor de la seguridad
juridica (publicidad registral], confiriendo proteccion a la marca a partir de su ingreso
mismo en el correspondiente registro. Para tales efectos, la legislacion sobre marcas
ha disenado un sistema registral en el que sistematicamente pueden conferirse uno a
uno los derechos por orden de llegada y resolverse asi los conflictos entre los titulares
o solicitantes de los mismos. Este sistema ha pretendido ser autosuficiente, para lo
cual ha establecido una serie de reglas muy precisas y rigurosas de orden técnico-
juridico que determinan que el registrador evite en lo posible el analisis complejo de
los comportamientos anticompetitivos que puedan estar implicados con el registro o
uso de las marcas. En el trance de esta operacidn, el registrador se vale simplemente
de datos objetivos, como son la fecha y hora del ingreso de la solicitud de registro de
marca (prelacion) y las del registro.

El segundo principio es el de Especialidad, segun el cual la titularidad sobre una
marcay consecuentemente el jus prohibendi ligado a ella se instrumenta a partir del
signo y su conexion con determinado producto o servicio. Notese que este principio
emana directamente de la funciéon basica encomendada a cualquier marca, esto
es, la identificacion en el mercado de unos concretos productos y servicios y su
diferenciacién de aquellos de los terceros (funcién distintiva o indicadora del origen
empresariall.

La aplicacion de los principios de Inscripcidon Registral y Especialidad en sede de
marcas ha dado cabida a dos problemas fundamentales: por un lado, definir cual
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es la proteccion que cabe conferir a una marca no inscrita y, por el otro, establecer
los posibles remedios a fin de impedir que un tercero adopte una marca idéntica o
similar a otra para productos o servicios distintos. El sistema de marcas ha abordado
la atencion de estos problemas acudiendo precisamente a la figura juridica de la
marca notoriamente conocida, esto es, una especial categoria de marca capaz de
superar los limites tradicionales impuestos por el derecho de marcas trazados por
los principios antes mencionados.

Para abordar el primer problema, esto es, la superacion del Principio de Inscripcion
Registral, el derecho de marcas habia acufado tradicionalmente los términos de
“marca notoria” o “marca notoriamente conocida”, los cuales quedaban reservados
para los efectos que la implantacion del signo habia desplegado tradicionalmente
en derecho de marcas y que no se habian proyectado mas alla del Principio de
Especialidad. Dentro de esta nocidon aparecen los conceptos de “marca notoria”
y de “marca notoriamente conocida” en el sentido del Articulo 6°bis del Convenio
de la Unién de Paris (CUP) para conferir protecciéon a una marca no registrada en
el mercado donde se reclamaba proteccion, pero lo suficientemente implantada o
conocidaendicho mercado frente ala conducta de un tercero que suponia suadopcion
0 uso para productos idénticos o similares. El primer esfuerzo internacional sobre
la materia cuaj6 en el seno de la Conferencia de Revision del Convenio de la Union
de Paris (CUP) de la Haya (1925), que dio lugar al Articulo é°bis. En esta disposicion
encontramos el origen de la proteccion de la “marca notoriamente conocida” pero
aplicada inicialmente solamente para productos.

Para abordar el segundo problema, esto es, la superacion del Principio de
Especialidad, el derecho de marcas acufd tradicionalmente el concepto de “marca
renombrada” para designar a aquella marca que atesoraba una elevada dosis de
reputacion y prestigio. Este tipo cualificado de marca se caracterizaba por unir a la
comun dimension distintiva o indicadora del origen empresarial un efecto atractivo
o publicitario capaz de atraer un nivel de demanda superior al que se lograria al
emplear una marca normal. Esta clase de marcas nace precisamente producto
de la diversificacion de la produccidon, el fendmeno publicitario y las esmeradas
estrategias de marketing.

Pues bien, uno de los esfuerzos internacionales mas importantes sobre la regulacion
de la marca renombrada cristalizo en la adopcion del Articulo 16°.3%¢ en el seno del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) o Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs),
acuerdo que forma parte integrante (como Anexo I.C) del Acuerdo por el que se cred
la Organizacion Mundial del Comercio (Marrakech, 1994). Como puede colegirse, el
ambito de proteccién disefado por esta norma abarca el riesgo de confusion, pero

246 Art. 16°.3.- “EL Articulo 6°bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis mutandis a bienes
o0 servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio
ha sido registrada, a condicion de que el uso de esa marca en relacién con esos bienes o servicios
indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condicion
de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.
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esta vez frente a productos o servicios distintos, las conductas perjudiciales para el
renombre, la dilucion de la fuerza distintiva y el aprovechamiento de la reputacion
ajena. Notese que la aplicacion de esta disposicion es mucho mas ambiciosa que
la del Articulo 6°bis del CUP, ya que su aplicacidon no se encuentra constrefida al
Principio de Especialidad, permitiendo incluso extender la proteccion mas alla de
la tipica funcidn distintiva o indicadora del origen empresarial, lo que permite a su
titular beneficiarse en exclusiva de las posibilidades de explotacion econémica que
detenta la marca renombrada merced a su renombre, en especial, la expectativa de
poder explotar su potencial y valor publicitario auténomo incluso en facetas ajenas
a las distintivas (uso de la marca renombrada en facetas netamente publicitarias,
decorativas u ornamentales o en productos de merchandising, como por ejemplo en
camisetas, ceniceros, llaveros, etc.).

Asi, respecto al alcance de la proteccidon conferida en los términos del Articulo 6°bis
CUP, para las marcas notoriamente conocidas primé tradicionalmente el criterio
de la notoriedad (implantacién), el cual revestia una dimensién esencialmente
cuantitativa, segun la cual verificado cierto umbral o porcentaje de conocimiento por
parte del sector pertinente del publico consumidor se activaba el mecanismo para la
protecciondelamarcafrentealriesgo de confusion generadoporelintentode registro
o uso de una marca idéntica o similar para productos idénticos o similares (riesgo
de confusion dentro del Principio de Especialidad). Como puede colegirse, aqui la
notoriedad se encuentra intimamente ligada a la proteccion de la funcidn distintiva
o indicadora del origen empresarial y ofrecia la ventaja de la seguridad juridica, de
tal suerte que probado el grado de implantacion o porcentaje de conocimiento en
el mercado relevante y atribuido legalmente se proporciona la certeza de acceder
a la proteccion frente al riesgo de confusion (pero sélo para productos idénticos
o similares), pese a no encontrarse inscrita la marca. Pero a su vez, la notoriedad
presentaba la desventaja de ser sumamente rigida, condicionando la proteccion a la
verificacion de cierto umbral o porcentaje de implantacion o conocimiento minimo
exigido.

Respecto a las marcas renombradas en los términos del Articulo 16°.3 del ADPIC,
su proteccién pone al acento en los valores (imagen) que esta clase de marcas
representa para el mercado. Como hemos podido advertir, el apego del sistema
de marcas al Principio de Especialidad y a la proteccion de la marca en su funcion
distintiva o indicadora del origen empresarial obstaculizé por mucho tiempo la
incorporacion de una proteccion adecuada a las marcas renombradas. Hoy por hoy
se acepta que el ambito para la proteccion de esta clase de marcas descansa en el
criterio de la reputacion. La reputacion implica reconocer a la marca renombrada
una fuerza atractiva independiente y auténoma desligada de los correspondientes
productos y servicios, por lo que se trata de un criterio esencialmente cualitativo.
En otras palabras, el criterio cualitativo del renombre procura la proteccidn del
valor anadido del signo mas alla de su funcidon distintiva o indicadora del origen
empresarial. Elalcance de su proteccidn reside en evitar que terceros se apropien, en
beneficio propio, de las posibilidades comerciales que la marca renombrada ofrece
y de evitar entorpecer o danar tales posibilidades. El acento al criterio cualitativo no
ha de llevar, sin embargo, a desconocer que la notoriedad (implantacién) también
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reviste cierta importancia para definir el alcance de la proteccion conferida a esta
clase de signos, ya que para el logro del valor “reputacion” suele ser necesario un
cierto grado de notoriedad (implantacién) de la marca.

Identificadas las concretas necesidades de proteccion que acechan a las marcas
renombradas, resultarad valido poner un mayor o menor acento al criterio de la
notoriedad dependiendo de la conducta enjuiciada, pero ciertamente respetando
que el valor cualitativo del renombre sea el que prevalezca para conferir proteccion
a esta clase de signos. Asi, frente a conductas que pongan en peligro la dilucidn
del poder atractivo de la marca, esto es, cuando exista el riesgo de que pierda
buena parte de su dimension distintiva fruto de su proliferacion como distintivo para
multiples clases de productos o servicios, resultara valido exigir un alto grado de
notoriedad (implantacion). Sin embargo, no resulta ser necesario exigir el mismo
grado de notoriedad (implantacion) en la marca renombrada en los supuestos de
aprovechamiento de la reputacion o perjuicio del renombre, donde lo que debe
primar aqui es el valor cualitativo del renombre o la reputacion.

En suma, a diferencia de las marcas notorias, las marcas renombradas son capaces
de adherir al producto o servicio una determinada imagen que trasciende el
mero efecto indicativo del origen empresarial. Valores cualitativos del producto o
servicio, tales como la calidad, el prestigio, la fuerza publicitaria son uno de los
objetos primordiales de proteccidon de las marcas renombradas, asi como también
valores irracionales y psicoldgicos (lujo, estilo de vida, aventura, hombria, etc.) y
hasta valores circunstanciales como la exquisitez de la presentacion del producto
o servicio o lo selecto de los canales de distribucién. En buena cuenta, el renombre
representado por la marca renombrada se convierte en un bien econdmico
susceptible de explotacion auténoma mas alla de la conexidn inicial de la marca
con determinados productos y servicios, a diferencia de las marcas notorias que se
limitan a la proteccion de la funcidn indicadora del origen empresarial a través del
riesgo de confusion.

Pues bien, nétese que la Decision 486 de la Comunidad Andina no hace distincion
entre los distintos tipos de marcas o signos distintivos (notorios ni renombrados),
como si lo hacen, respectivamente, los Articulos 6°bis del CUP y 16°.3 del ADPIC.
La terminologia empleada por la Decision 486 es la de los signos notoriamente
conocidos. Dentro de este contexto y como quiera que las normas internacionales
antes citadas pueden ser invocadas también en nuestro pais por los nacionales de
los paises signatarios de tales convenios internacionales?’, hubiera sido conveniente
que el Precedente partiese por aclarar a qué tipo de signo distintivo se refiere la
Decision cuando alude al concepto de “signos notoriamente conocidos”; ello con la
finalidad de permitir comprender adecuadamente el nivel de armonizacién entre
dichos convenios y la norma comunitaria andina.

247 Enelcaso especifico del CUP, cfr. Bodenhausem, G. H. C. (1969), Guia para la Aplicacién del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Ginebra, BIRPI, p. 100.
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A este respecto, conviene aclarar, siguiendo a la doctrina comparada?®, que las
“marcas notoriamente conocidas” constituyen el género dentro del cual cabe
encuadrar, como subtipos o especies individualizados, a (i} las marcas notorias,
esto es, aquellas marcas no registradas en el pais donde se invoca la proteccion
pero fuertemente implantadas en el trafico econémico que son merecedoras
de una proteccion dentro de los cauces del Principio de Especialidad (riesgo de
confusiodn referido a productos y/o servicios idénticos o similares] en el sentido del
Articulo 6°bis del CUP vy (ii) las marcas renombradas, es decir, aquellas marcas
que ademas de ser lo suficientemente reconocidas por los circulos interesados
correspondientes, detentan un atributo esencialmente cualitativo merced a su
prestigio y buena reputacidn, en la linea de lo sefalado por el Articulo 16°.3 del
ADPIC, aspecto que justifica su proteccion mas alla del Principio de Especialidad.

Al abordar la cuestion vinculada concretamente al Principio de Especialidad, el
Precedente parece incurrir en un error de concepto. Si bien se puede afirmar con
caracter general que la proteccion de las marcas notoriamente conocidas no se
encuentra limitada por la aplicacion del Principio de Especialidad, ello no equivale
necesariamente a decir que el examen comparativo (para efectos del examen
de confundibilidad) deba realizarse independientemente de los productos que
distinguen los signos. Mucho menos significa sostener que para tales efectos basta
Unicamente evaluar si los signos confrontados resultan ser similares o no.

Como hemos tenido ocasion de senalar, la superacion del Principio de Especialidad
se justifica cuando la conducta enjuiciada pretende basicamente socavar o aprovechar
el valor autonomo (renombre) que condensa la marca, como ocurrird por ejemplo
cuando la marca notoriamente conocida pretende ser registrada o utilizada para fines
no distintivos, decorativos?’, ornamentales o netamente publicitarios (supuestos de
merchandising, publicidad adhesiva, entre otros). Como es evidente, dentro de este
contexto, la aplicacion del Principio de Especialidad es irrelevante, por cuanto lo que se
protege es la marca notoriamente conocida como valor auténomo, esto es, desligada
ya de los concretos productos o servicios que distingue. Precisamente, ese valor
auténomo es protegido especialmente recurriendo a las figuras del aprovechamiento
indebido de la reputacién ajena (aprovechamiento injusto del prestigio) y la dilucién del
renombre (dilucién del valor comercial o publicitario), segin sea el caso.

Rectamente entendido, cuando se evalla concretamente el eventual riesgo de
confusion entre dos signos, no resulta valido prescindir del Principio de Especialidad,
ya que el dato de los productos o servicios concernidos siempre es un dato de
especial importancia para la valoracion de dicho ilicito; en otras palabras, en la
valoracion del riesgo de confusidn es importante no sélo tener en consideracion la
identidad o similitud entre los signos, sino también evaluar la identidad o similitud
entre los correspondientes productos o servicios.

248 Cfr. Fernandez-Névoa, Carlos (2004), Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edicion, Marcial
Pons, p. 405.

249 Cfr. Garcia Vidal, Angel (2003), “EL Uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo”,
en Actas de Derecho Industrial (ADI), Tomo XXIV, pp. 520-521.
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Ahora bien, cuando la lejania competitiva entre los productos o servicios sea de tal
magnitud que ni incluso pueda ser compensada por la mayor implantacion de la
marca notoriamente conocida, es posible que el recurso al riesgo de confusion no
sea posible porque dificilmente el consumidor podra verse inducido a error sobre el
origen empresarial. En estos casos, se hara necesario explorar la conveniencia de
invocar, por ejemplo, la figura del aprovechamiento indebido de la reputacion ajena
(aprovechamiento injusto del prestigio) al que hace referencia también el Articulo
136° inciso h) de la Decision 486. Aqui la proteccion se enfocara ya no en torno a
la falsa percepcion sobre el origen empresarial, sino en la apropiaciéon del valor
auténomo (renombre] que representa la marca notoriamente conocida.

Evidentemente para dar cumplida respuesta a la necesidad anterior, debia
establecerse (i) si la implantacion ganada en el mercado por la marca notoriamente
conocida KENT trascendia su mercado de origen (el de los productos comprendidos
en la clase 34 de la Clasificacidon Internacional) y se extendia al mercado de los
productos incluidos en la clase 32 de la Clasificacion Internacional y [ii] si los
productos comprendidos en las clases 34y 32 de la Clasificacion Internacional podian
considerarse idénticos o similares al punto de generar problemas de confusiéon. En
otras palabras, ndtese que en realidad no era relevante para el caso concreto que
se decretase la notoriedad de la marca KENT para su mercado de origen (los medios
probatorios acreditan que la marca KENT registrada bajo Certificado N° 90976 es
ampliamente conocida y difundida con relacion a cigarrillos y articulos para fumadores
[clase 34 de la Nomenclatura Oficial], ademds de ser una marca de uso constante y
extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente
conocidal, sino mas bien, y por lo menos, para el mercado de los productos de la
clase 32, ya que alli era donde BAT reclamaba proteccion.

Ahora bien, si el examen de confundibilidad que se estaba llevando a cabo era dentro
del contexto del Articulo 136° inciso h) de la Decision, el examen de la conexion
competitiva entre los productos no era el tipico que se utiliza cuando se confrontan
marcas normales (si los productos son de la misma naturaleza, sustitutos,
complementarios, destinados a satisfacer una misma necesidad o comparten los
mismos canales de comercializacion).

Correspondia en ese punto recurrir a ulteriores criterios permitidos para la
aplicacidn del Articulo 136° inciso h) de la Decisidn (esto es, verificado la tendencia
a la diversificacion por parte de BAT, su practica de concesion de licencias hacia
mercados distintos, sus operaciones de merchandising, las eventuales franquicias
o potenciales situaciones de auspicio ligadas con los productos de la clase 32 de
la Clasificacion Internacional). Con ello se hubiera podido definir realmente si la
presencia en el mercado de la marca KENT para distinguir productos comprendidos
en la clase 32 de la Clasificacion Internacional hubiera podido generar problemas de
confusion respecto a los productos de la clase 34.

Con relacion al alegado riesgo de dilucion, hubiese sido deseable que, habiéndose
llegado a sostener que la notoriedad (implantacidn) de la marca KENT se producia
s6lo con relacion a su mercado de origen (la Sala advierte que la marca KENT posee
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un cardcter excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una
marca de fantasia, que se ha logrado implantar en la mente del consumidor para
identificar productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial), se explicase por qué
correspondia una proteccion tan extraordinaria y excepcional como la dilucidn para
una marca respecto de la cual no se acreditd su extraordinaria implantacion para
practicamente cualquier mercado, especialmente para el mercado de productos de
la clase 32.

Finalmente, con relacion a lo resuelto en torno al aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca KENT, como ha sido ya advertido, la configuracién legal
del aprovechamiento injusto del prestigio se apoya en la represion de conductas
parasitarias cuya finalidad reside en atribuir o trasladar a los propios productos o
servicios el crédito que poseen los de otro en el mercado para luego afianzarlo en la
propia clientela. En otras palabras, se trata de la proteccion de la aptitud traslativa
de la reputaciéon y ornamental que es capaz de condensar las marcas renombradas
que, como hemos tenido ocasion de senalar, es una especie cualificada del género
“marcas notoriamente conocidas”.

Como hemos tenido ocasion de advertir, para la determinacion de esta figurajuega un
papel determinante el renombre de la marca. Ello debe ser complementado también
con el grado de implantacion de la marca en el mercado. En efecto, un renombre
superior concitard una mayor atencion de los terceros que estaran interesados en
aprovechar deslealmente la capacidad de atraccion de la demanda por parte de esta
clase de marca. Desde esta perspectiva, el grado de notoriedad (implantacién) de
la marca es también una importante apoyatura, pero no es lo determinante para
conferir la proteccion ampliada.

Un ulterior criterio indica que cuanto mas proximas sean las areas de influencia de
las marcas confrontadas, mas evidente serd la explotacion de la reputacion ajena.
Sin embargo, habra también casos en los que, pese a verificarse una mayor distancia
competitiva, estara plenamente justificado dotar a la marca renombrada de la
debida proteccidon. Tal sera el caso, por ejemplo, de conductas en las que el infractor
se valga de las connotaciones subjetivas que son capaces de proyectar las marcas
renombradas (imagen] y producto de ello utilice marcas asociadas originalmente a
productos o servicios de lujo y prestigio. Notese que en estos casos el consumidor
no adopta su decision de consumo basandose necesariamente en las cualidades
objetivas del producto (calidad), sino en atencion a la imagen que proyecta la marca
al mercado (juventud, hombria, aventura, lujo, elegancia, etc.). Precisamente el
infractor, conocedor de este efecto psicoldgico y subjetivo de la marca renombrada,
la utilizard como vehiculo para hacer mas facil su acceso al nuevo mercado.

Pues bien, observamos que sobre este punto faltaron establecer con claridad las
razones por las cuales se consider6 que la marca KENT merecia ser protegida
por el cauce del aprovechamiento injusto del prestigio, para lo cual hubiese sido
necesario que se definiera si los productos distinguidos originalmente por la marca
KENT (pertenecientes al mercado de productos de la clase 34 de la Clasificacion
Internacional) eran especialmente valorados por el consumidor, en base a las
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pruebas aportadas por BAT para acreditar el prestigio o renombre de su marca. Son
aqui consideraciones mayormente cualitativas (renombre] y no tanto ya cuantitativas
(notoriedad o implantacion) las que consideramos debieron sopesarse.

Il. VALORACION Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

En términos generales, es saludable que el Indecopi se haya animado a expedir
un segundo Precedente sobre una materia que ha resultado desde siempre muy
polémica y confusa, dada la complejidad, matices y efectos generados por la
figura juridica en cuestion. A partir de la experiencia ganada por casi una década
de aplicacion de la Decision 486 de la Comunidad Andina, nuevamente el Indecopi
nos propuso una serie de criterios que deben ser tomados en cuenta al abordar
la compleja tarea de definir el ambito de proteccién de las marcas notoriamente
conocidas, renovando de esta manera los esfuerzos iniciales sobre la materia que
fueran abordados en su oportunidad por el antiguo Precedente??.

Este renovado compromiso por parte del Indecopi puso en evidencia que la regulacion
de las marcas notoriamente conocidas constituye uno de los temas que siempre ha
concitado mucha atencién en el derecho de marcas. Esta atencidn no es fruto de la
casualidad o de la coincidencia. La creciente preocupacion por esta cuestion ha sido
propiciada por el propio desarrollo social y econdmico de la humanidad del cual el
derecho de marcas no ha sido ajeno.

No obstante lo anterior, como hemos puesto en evidencia a lo largo de este
comentario, consideramos que quizds se hubiese podido aprovechar mejor la
oportunidad para desarrollar en el Precedente mas adecuadamente algunos
conceptos y ampliar otros, considerando lo interesante de la materia controvertiday
las diferentes aristas involucradas.

250 Resolucion N° 1127-1998/TPI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998, expedido por la Sala
de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi con caracter de Precedente de Observancia
Obligatoria bajo la legislacién comunitaria anterior (Decision 344 de la Comunidad Andina).
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ABREVIATURAS DE LAS CONCORDANCIAS

AG
ART.
CAM
cob
COMP.
D.
DISP.
D.LEG.
D.S.
ED
INDECOPI

MIMDES

ODA
PCM
R.
R.J.
R.M.
R.S.
SA
SNM
TDC
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Ministerio de Agricultura y Riego

: Articulo

: Comision de Acceso al Mercado

Cddigo de Proteccion y Defensa del Consumidor

: Complementaria

Directiva

Disposicion

Decreto Legislativo
Decreto Supremo
Ministerio de Educacion

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccidn de la Propiedad Intelectual

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (actualmente,
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)

Oficina de Derecho de Autor
Presidencia del Consejo de Ministros
Resolucion

Resolucidon Jefatural

Resolucion Ministerial

Resolucién Suprema

Ministerio de Salud

Servicio Nacional de Metrologia

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual - Sala de Defensa de la Competencia

Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo

: Transitoria

Tribunal de Defensa de la Competenciay de la Propiedad Intelectual
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A. RELACION DE NORMAS CONCORDADAS CON EL
COMPENDIO NORMATIVO

LEYES
LEY N° 27444 (11.04.2001). Ley del Procedimiento Administrativo General
LEY N° 28289 (20.07.2004). Ley de lucha contra la pirateria
LEY N° 28296 (22.07.2004). Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién

LEYN©°29316(14.01.2009). Ley que modifica, incorporayreguladiversasdisposiciones
a fin de implementar el Acuerdo de Promocidn Comercial suscrito entre el Pert y los
Estados Unidos de América

LEY N° 29571 (02.09.2010). Cddigo de proteccion y defensa del consumidor

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1075 (28.06.2006). Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

DECRETO LEGISLATIVO N° 1063 (28.06.2008). Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Adquisiciones Estatales a través de las bolsas de productos

DECRETO LEGISLATIVO N° 1092 (28.06.2008). Decreto Legislativo que aprueba
medidas en frontera para la proteccidn de los Derechos de Autor o Derechos Conexos
y los Derechos de Marcas

DECRETOS SUPREMOS

DECRETO SUPREMO N° 008-2004-ED (19.05.2004). Aprueban Reglamento de la Ley
de Democratizacion del Libro y de Fomento de la Lectura

DECRETO SUPREMO N° 058-2004-PCM (29.07.2004). Aprueban el Reglamento de la
Ley del Artista Intérprete y Ejecutante

DECRETO SUPREMO N° 044-2006-PCM (27.07.2006). Aprueban el Reglamento
General del Organismo Supervisor de la Inversidn en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico - OSITRAN
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DECRETO SUPREMO N° 018-2007-TR (28.08.2007). Establecen disposiciones
relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrénica”

DECRETO SUPREMO N° 081-2008-PCM (12.12.2008). Aprueban Reglamento de la
Ley de los Sistemas Nacionales de Normalizacion y Acreditacion

DECRETO SUPREMO N° 002-2009-SA (17.01.2009). Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1072, Proteccidn de datos de prueba u otros datos no divulgados de
Productos Farmacéutico

DECRETO SUPREMO N° 009-2009-PCM (17.02.2009). Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento de Organizacion y Funciones del INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 002-2009-MIMDES (24.03.2009). Decreto Supremo que
crea la Mesa de Didlogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indigenas de la
Amazonia Peruana

DECRETO SUPREMO N° 005-2009-TR (24.04.2009). Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas
Manuales

DECRETO SUPREMO N° 031-2009-PCM (20.05.2009). Decreto Supremo que crea la
Comisidn Multisectorial que abordara la problematica de pueblos amazdnicos

DECRETO SUPREMO N° 004-2010-ED (26.01.2010). Aprueban el Reglamento de la
Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educacion Superior

DECRETO SUPREMO N° 085-2010-PCM (19.08.2010). Aprueban Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 110-2010-PCM (16.12.2010). Aprueban incorporacion del
Procedimiento Sumarisimo en materia de Proteccion al Consumidor previsto en el
Cddigo de Proteccidn y Defensa del Consumidor, en el TUPA del INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 011-2011-AG (19.10.2011). Dictan Normas sobre seguridad
de la Biotecnologia en el desarrollo de actividades con organismos vivos modificados
agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados

RESOLUCION SUPREMA

RESOLUCION SUPREMA N° 421-2013-PCM (28.12.2013). Aprueban el Cuadro para
Asignacidn de Personal - CAP del Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay
de la Proteccion de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
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RESOLUCIONES MINISTERIALES

RESOLUCION MINISTERIAL N° 203-2004-TR (12.08.2004). Conforman Comisién
encargada de analizar la viabilidad técnica y juridica de establecer disposiciones
legales especiales para la aplicacion de la Ley N° 26790 a los trabajadores artistas

RESOLUCION MINISTERIAL N°© 0777-2005-ED (06.01.2006). Aprueban Orientaciones
y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el ano 2006
en Institutos Superiores Pedagdgicos, Publicos y Privados y Escuelas Superiores de
Formacidn Artistica

RESOLUCION JEFATURAL

RESOLUCION JEFATURAL N° 0276-2003-ODA-INDECOPI (31.12.2003). Aprueban
Reglamento del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos

RESOLUCIONES

RESOLUCION N° 0197-2005-TDC-INDECOPI (05.03.2005). Se precisa la nocién de
rotulado y publicidad en envase para efectos de la aplicacion de la Ley de Proteccion
al Consumidor y las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor

RESOLUCION N° 0191-2005-CAM-INDECOPI (03.12.2005). Aprueban Actualizacién
de Lineamientos de la Comision de Acceso al Mercado sobre Arbitrios

RESOLUCION N° 0227-2005-CAM-INDECOPI (07.01.2006). Aprueban Lineamientos
de la Comision de Acceso al Mercado sobre Licencias de Funcionamiento Provisional
para las Micro y Pequenas Empresas

RESOLUCION N° 0707-2006-TDC-INDECOPI (23.06.2006). Precisan limitaciones
a la disposicion de créditos de origen laboral y previsional en los procedimientos
concursales

RESOLUCION N° 0018-2008-TDC-INDECOPI (06.02.2008). Se precisa los alcances de
la obligacidn establecida en el Articulo 88° de la Ley General del Sistema Concursal

RESOLUCION N° 0274-2007-CAM-INDECOPI (06.02.2008). Aprueban Lineamientos
de la Comisidn de Acceso al Mercado sobre Simplificacion Administrativa

RESOLUCION N° 042-2009-INDECOPI-COD (29.03.2009). Establecen competencia
funcional de las Salas de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 030-2010-INDECOPI-COD (19.03.2010). Aprueban Directiva sobre

Funciones y Competencia Desconcentrada de las Comisiones de Proteccion al
Consumidor y de Procedimientos Concursales de Lima Norte
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RESOLUCION N° 109-2010-INDECOPI-COD (19.08.2010). Aprueban tarifario de
servicios que con caracter no exclusivo presta el Servicio Nacional de Metrologia

RESOLUCION N° 159-2010-INDECOPI-COD (14.11.2010). Aprueban Directiva N° 004-
2010/DIR-COD-INDECOPI que establece las Reglas Complementarias aplicables al
Procedimiento Sumarisimo en materia de Protecciéon al Consumidor

RESOLUCION N° 174-2010-INDECOPI-COD (27.11.2010). Crean Organos Resolutivos
de Procedimientos Sumarisimos de Proteccion al Consumidor adscritos a las
Oficinas Regionales del INDECOPI en las que existe una Comision con facultades
desconcentradas en materia de Proteccion al Consumidor y se crea el Organo
Resolutivo de Procedimientos Sumarisimos de Proteccion al Consumidor adscrito a
la Oficina Desconcentrada de Lima Norte

RESOLUCION N° 175-2010-INDECOPI-COD (27.11.2010). Crean Organos Resolutivos
de Procedimientos Sumarisimos de Proteccion al Consumidor adscritos a la sede
central del Indecopi y determinan la competencia administrativa por materia que les
corresponde

RESOLUCION N° 178-2010-INDECOPI-COD (28.11.2010). Aprueban Directiva
N° 005-2010/DIR-COD-INDECOPI que establece reglas sobre la competencia
desconcentrada en las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales y demas
sedes del INDECOPI

RESOLUCION N° 002-2012-SNM-INDECOPI (17.05.2012). Aprueban Reglamento
para la Elaboraciéon y Aprobacidon de Normas Metroldgicas Peruanas

RESOLUCION N° 026-2013-INDECOPI-COD (10.02.2013). Aprueban division teméatica
de la competencia resolutiva de los Organos Resolutivos de Procedimientos
Sumarisimos de la Sede Central

RESOLUCION N° 080-2013-INDECOPI-COD (20.04.2013). Autorizan proceso de
conversion de los certificados de registro en materia de signos distintivos que
administra la Direccién de Signos Distintivos al sistema de microarchivos y
microformas digitales, con valor legal

RESOLUCION N° 135-2013-INDECOPI-COD (03.07.2013). Aprueban Directiva de
Funcionamiento del Consejo Nacional de Proteccion del Consumidor

RESOLUCION N° 246-2013-INDECOPI-COD (31.10.2013). Aprueban Directiva de
Funcionamiento del Consejo Nacional de Proteccion del Consumidor

RESOLUCION N° 119-2014-INDECOPI-COD (07.08.2014). Aprueban “Directiva
que regula la Implementacion y Condiciones de Uso del Sistema de Reportes de
Reclamaciones”
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DIRECTIVAS

DIRECTIVA N° 001-2009-TRI-INDECOPI (14.06.2009). Procedimiento de queja por
defectos de tramitacion

DIRECTIVA N° 002-2009-TRI-INDECOPI (14.06.2009). Procedimiento de abstencion
y recusacion

DIRECTIVA N° 001-2013-TRI-INDECOPI (17.08.2013). Régimen de notificacién de
actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos
administrativos a cargo de los 6rganos resolutivos del INDECOPI

DIRECTIVA  N° 001-2014-TRI-INDECOPI  (05.07.2014). Aprueban Directiva
“Delimitacion de la competencia funcional de la Comision de Fiscalizacion de
la Competencia Desleal y los érganos resolutivos en materia de proteccion al
consumidor, en los casos en los que la publicidad comercial confluye en el anélisis
de sus procedimientos”

OTROS

ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA.

Se firmd en Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entr¢6 en vigencia el 1 de Febrero
de 2009
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B. COMPENDIO DE NORMAS LEGALES

Il LEYES
2.1. LEY N° 27729

CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ley que modifica diversos articulos del Codigo Penal

LEY N° 27729
(Publicada el 24 de mayo de 2002)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Republica
ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTiCULOS DEL CODIGO PENAL
Articulo 1°.- Modifica el Articulo 216° del Codigo Penal
Modificase el Articulo 216° del Cédigo Penal en los términos siguientes:
“Articulo 216°.- Serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos
ni mayor de cuatro anos y de diez a sesenta dias-multa, a quien estando autorizado

para publicar una obra, lo hiciere en una de las formas siguientes:

a. Sin mencionar en los ejemplares el nombre del autor, traductor, adaptador,
compilador o arreglador.

b. Estampe el nombre con adiciones o supresiones que afecte la reputacion del
autor como tal, o en su caso, del traductor, adaptador, compilador o arreglador.

c. Publique la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones, o cualquier otra
modificacion, sin el consentimiento del titular del derecho.

PERU | Ministerio de Justicia
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d. Publique separadamente varias obras, cuando la autorizacion se haya conferido
para publicarlas en conjunto; o las publique en conjunto, cuando solamente se le
haya autorizado la publicacion de ellas en forma separada”.

Articulo 2°.- Sustituye los Articulos 222°, 223°, 224° y 225° del Cddigo Penal

Sustitlyanse los Articulos 222°, 223°, 224° y 225° del Cdédigo Penal en los términos
siguientes:

“Articulo 222°.- Serd reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de cinco anos, con sesenta a trescientos sesenta y cinco dias multa e
inhabilitacion conforme al Articulo 36° inciso 4] tomando en consideracidn la
gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violacion de
las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con
fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte:

a. Un producto amparado por una patente de invencién o un producto fabricado
mediante la utilizacion de un procedimiento amparado por una patente de
invencion obtenidos en el pais;

b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el pais;
c. Un producto amparado por un disefo industrial registrado en el pais;

d. Unaobtencionvegetal registrada en el pais, asi como su material de reproduccion,
propagacion o multiplicacion;

e. Unesquemadetrazado (tipografia) registradoenelpais, uncircuitosemiconductor
que incorpore dicho esquema de trazado (topografia) o un articulo que incorpore
tal circuito semiconductor;

f.  Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a
una marca registrada en el pais.

Articulo 223°.- Serdn reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de
dos ni mayor de cinco anos, con sesenta a trescientos sesenta y cinco dias-multa
e inhabilitacién conforme al Articulo 36° inciso 4) tomando en consideracién la
gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violacion de
las normas y derechos de propiedad industrial:

a. Fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases
que contengan marcas registradas;

b. Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales
para utilizarlos en productos de distinto origen; y

c. Envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con
marcas cuya titularidad corresponde a terceros.
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Articulo 224°.- En los delitos previstos en este Titulo, el Juez a solicitud del Ministerio
Publico ordenard el allanamiento o descerraje del lugar donde se estuviere
cometiendo el ilicito penal y se procedera a la incautacion de los ejemplares de
procedencia ilicita y de los aparatos o medios utilizados para la comision del delito.

En caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares de procedencia ilicita
podran ser entregados al titular del derecho vulnerado o a una institucién adecuada
y en caso de no corresponder, seran destruidos. La entrega no tendra caracter
indemnizatorio.

En ningun caso procedera la devolucion de los ejemplares de procedencia ilicita al
encausado.?’

Articulo 225°.- Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cinco anosy noventa a trescientos sesentay cinco dias multa e inhabilitacion
conforme al Articulo 36° inciso 4):

a. Sielagente que comete el delito integra una organizacidn destinada a perpetrar
los ilicitos previstos en el presente capitulo.??

b. Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos en el presente
capitulo, posee la calidad de funcionario o servidor publico”.

Articulo 3°.- Modifica el Articulo 288° del Cadigo Penal
Modificase el Articulo 288° del Cddigo Penal en los términos siguientes:

“Articulo 288°.- El que produce, vende, pone en circulacién, importa o toma en
deposito alimentos, preservantes, aditivos y mezclas destinadas al consumo
humano, falsificados, corrompidos o danados que pudieran comprometer la salud
de las personas, sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de seis anos.

La pena privativa de libertad serda no menor de cuatro anos si el agente hubiera
utilizado sellos, etiquetas o cualquier distintivo de marcas de fabrica debidamente
registradas o el nombre de productos conocidos.

Si el agente sabia que el empleo o consumo del producto originaba un peligro de
muerte, la pena serd no menor de cuatro ni mayor de ocho anos.

Cuando el agente actua por culpa, la pena privativa de libertad serd no mayor de dos
ahos”.2%

251 Confrontar con el Articulo 1° de la Ley N° 29263, publicada el 02 de octubre de 2008.

252 Confrontar con la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30077, publicada el
20 de agosto de 2013, la misma que entrd en vigencia el 1 de julio de 2014.

253 Confrontar con el Articulo Unico de la Ley N° 28513, publicada el 23 de mayo de 2005.
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Articulo 4°.- Deroga dispositivos legales

Derodgase todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.
Comuniquese al sefor Presidente de la Republica para su promulgacion.
En Lima, a los seis dias del mes de mayo de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la Republica

HENRY PEASE GARCIA
Primer Vicepresidente del Congreso de la Republica

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés dias del mes de mayo del aho
dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Republica

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia
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2.2. LEYN° 27811
LEY QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE PROTECCION DE LOS
CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLOGICOS
LEY N° 27811
(Publicada el 10 de agosto de 2002)
CONCORDANCIAS: LEY N° 28296, 2da. Disp. Final
D.S. N° 002-2009-MIMDES
D.S. N° 031-2009-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
La Comision Permanente del Congreso de la Republica ha dado la Ley siguiente:

LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE PROTECCION DE LOS
CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLOGICOS

Articulo 1°.- Reconocimiento de derechos

El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades
indigenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.

TiTULO II
DE LAS DEFINICIONES
Articulo 2°.- Definiciones
Para los efectos del presente dispositivo se entendera por:

a) Pueblos indigenas.- Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la
formacion del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial

g@ PERU | Ministerio de

m Indecopi



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES 2 6 7
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

y se autorreconocen como tales. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento
voluntario o no contactados, asi como a las comunidades campesinas y nativas.

La denominacién “indigenas” comprende y puede emplearse como sinénimo
de “originarios”, “tradicionales”, “étnicos”, “ancestrales”, “nativos” u otros
vocablos.

b) Conocimiento colectivo.- Conocimiento acumulado y transgeneracional
desarrollado por los pueblosy comunidadesindigenas respecto a las propiedades,
usos y caracteristicas de la diversidad bioldgica.

El componente intangible contemplado en la Decision 391 de la Comisidon del
Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo.

c] Consentimiento informado previo.- Autorizacion otorgada, dentro del marco
del presente régimen de proteccidn, por la organizacion representativa de los
pueblos indigenas poseedores de un conocimiento colectivo, de conformidad con
las normas por ellos reconocidas, para la realizacion de determinada actividad
que implique accedery utilizar dicho conocimiento colectivo, previo suministro de
suficiente informacion relativa a los propdsitos, riesgos o implicancias de dicha
actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, el
valor del mismo.

d) Contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos.- Acuerdo expreso
celebrado entre la organizacion representativa de los pueblos indigenas
poseedores de un conocimiento colectivo y un tercero que incorpora términosy
condiciones sobre el uso de dicho conocimiento colectivo.

Estos contratos pueden constituir un anexo al contrato mencionado en el Articulo
34° de la Decisidon 391 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena que establece un
Régimen Comun sobre acceso a los recursos genéticos.

e) Recursos bioldgicos.- Recursos genéticos, organismos o partes de ellos,

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente bidtico de los ecosistemas de
valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

TiTULO 1Nl
DEL AMBITO DE PROTECCION
Articulo 3°.- Ambito de proteccién de la norma

El presente dispositivo establece un régimen especial de proteccion de los
conocimientos colectivos de los pueblos indigenas vinculados a los recursos
bioldgicos.
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Articulo 4°.- Excepciones al régimen

El presente régimen no afectara el intercambio tradicional entre pueblos indigenas
de los conocimientos colectivos protegidos bajo este régimen.

TiTULO IV

DE LOS OBJETIVOS
Articulo 5°.- Objetivos del régimen
Son objetivos del presente régimen:

a) Promover el respeto, la proteccidn, la preservacidn, la aplicacién mas ampliay el
desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indigenas.

b) Promover la distribucién justa y equitativa de los beneficios derivados de la
utilizacion de estos conocimientos colectivos.

c) Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indigenas y
de la humanidad.

d) Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el
consentimiento informado previo de los pueblos indigenas.

e) Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos
indigenas y de los mecanismos tradicionalmente empleados por ellos para
compartir y distribuir beneficios generados colectivamente, en el marco del
presente régimen.

f) Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir
de conocimientos colectivos de los pueblos indigenas del Perd, sin que se tomen

en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y
nivel inventivo de dichas invenciones.

TiTULOV

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Articulo 6°.- Condiciones para el acceso a los conocimientos colectivos
Los interesados en acceder a los conocimientos colectivos con fines de aplicacion
cientifica, comercial e industrial deberan solicitar el consentimiento informado

previo de las organizaciones representativas de los pueblos indigenas que posean
un conocimiento colectivo.
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La organizacion representativa de los pueblos indigenas, cuyo consentimiento
informado previo haya sido solicitado, debera informar que estd entrando en
una negociacion al mayor nimero posible de pueblos indigenas poseedores del
conocimiento y tomar en cuenta sus intereses e inquietudes, en particular aquellas
vinculadas con sus valores espirituales o creencias religiosas.

La informacion que proporcione se limitara al recurso bioldgico sobre el cual versa
el conocimiento colectivo objeto de la negociacion en curso, en salvaguarda de los
intereses de la contraparte en mantener secretos los detalles de la negociacion.

Articulo 7°.- Acceso con fines de aplicacion comercial o industrial

En caso de acceso con fines de aplicacion comercial o industrial, se debera suscribir
una licencia donde se prevean condiciones para una adecuada retribucion por dicho
acceso y se garantice una distribucion equitativa de los beneficios derivados del
mismo.

Articulo 8°.- Porcentaje destinado al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indigenas

Se destinara un porcentaje no menor al 10% del valor de las ventas brutas, antes
de impuestos, resultantes de la comercializacion de los productos desarrollados
a partir de un conocimiento colectivo al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indigenas a que se refieren los Articulos 37° y siguientes.

Las partes podran acordar un porcentaje mayor, en funcién del grado de utilizacion
o incorporacion directa de dichos conocimientos en el producto final resultante, el
grado de aporte de dichos conocimientos a la reduccion de los costos de investigacion
y desarrollo de los productos derivados, entre otros.

Articulo 9°.- Rol de las generaciones presentes

Las generaciones presentes de los pueblos indigenas preservan, desarrollan y
administran sus conocimientos colectivos en beneficio propio y de las generaciones
futuras.

Articulo 10°.- Naturaleza colectiva de los conocimientos

Los conocimientos colectivos protegidos bajo este régimen son aquellos que
pertenecen a un pueblo indigena y no a individuos determinados que formen parte
de dicho pueblo. Pueden pertenecer a varios pueblos indigenas.

Estos derechos son independientes de aquellos que puedan generarse al interior de

los pueblos indigenas y para cuyo efecto de distribucion de beneficios podran apelar
a sus sistemas tradicionales.
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Articulo 11°.- Conocimientos colectivos y patrimonio cultural

Los conocimientos colectivos forman parte del patrimonio cultural de los pueblos
indigenas.

Articulo 12°.- Lnalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos

Por ser parte de su patrimonio cultural, los derechos de los pueblos indigenas sobre
sus conocimientos colectivos son inalienables e imprescriptibles.

Articulo 13°.- Conocimientos colectivos que estan en el dominio publico

A efectos del presente régimen, se entenderd que un conocimiento colectivo se
encuentra en el dominio publico cuando haya sido accesible a personas ajenas a
los pueblos indigenas, a través de medios de comunicacion masiva, tales como
publicaciones, o cuando se refiera a propiedades, usos o caracteristicas de un
recurso bioldgico que sean conocidos masivamente fuera del ambito de los pueblos
y comunidades indigenas.

En los casos en que estos conocimientos hayan entrado en el dominio publico en
los ultimos 20 afhos, se destinara un porcentaje del valor de las ventas brutas, antes
de impuestos, resultantes de la comercializacion de los productos desarrollados a
partir de estos conocimientos colectivos, al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indigenas a que se refieren los Articulos 37° y siguientes.

Articulo 14°.- Representantes de los pueblos indigenas

Para efectos de este régimen, los pueblos indigenas deberan ser representados a

través de sus organizaciones representativas, respetando las formas tradicionales
de organizacion de los pueblos indigenas.

TiTULO VI

DE LOS REGISTROS DE CONOCIMIENTOS COLECTIVOS
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Articulo 15°.- Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas

Los conocimientos colectivos de los pueblos indigenas podran ser inscritos en tres
tipos de registros:

a) Registro Nacional Plblico de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas.

b) Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas.

c] Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas.
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El Registro Nacional Publico de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas
y el Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas estaran a cargo del Indecopi.

Articulo 16°.- Objeto de los Registros de Conocimientos Colectivos

Los Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas tienen por
objeto, segln sea el caso:

a) Preservary salvaguardar los conocimientos colectivos de los pueblos indigenas
y sus derechos sobre ellos; y

b] Proveer al Indecopi de informacidn que le permita la defensa de los intereses de
los pueblos indigenas, con relacion a sus conocimientos colectivos.

Articulo 17°.- Caracter del Registro Nacional Publico de Conocimientos Colectivos
de los Pueblos Indigenas

El Registro Nacional Publico de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas
contendra los conocimientos colectivos que se encuentran en el dominio publico.

El Indecopi debera registrar los conocimientos colectivos que estan en el dominio
publico en el Registro Nacional Publico de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas.

Articulo 18°.- Caracter del Registro Nacional Confidencial de Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indigenas

El Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas no podra ser consultado por terceros.

Articulo 19°.- Registro a solicitud de los pueblos indigenas

Cada pueblo, a través de su organizacion representativa, podra inscribir ante el
Indecopi, en el Registro Nacional Publico o en el Registro Nacional Confidencial, los
conocimientos colectivos que posea.

Articulo 20°.- Solicitudes de registro de conocimientos colectivos

Las solicitudes de registro de conocimientos colectivos de los pueblos indigenas
se presentaran ante el Indecopi, a través de sus organizaciones representativas, y
deberan contener:

a) ldentificacion del pueblo indigena que solicita el registro de sus conocimientos;

b) Identificacién del representante;
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c) Indicacién del recurso bioldgico sobre el cual versa el conocimiento colectivo,
pudiendo utilizarse el nombre indigena;

d) Indicacién del uso o usos que se dan al recurso bioldgico en cuestion;
e) Descripcion claray completa del conocimiento colectivo objeto de registro; y

f] Actaenla que figura el acuerdo de registrar el conocimiento por parte del pueblo
indigena.

La solicitud debera ser acompanada de una muestra del recurso bioldgico sobre
el cual versa el conocimiento colectivo objeto de registro. En aquellos casos en
que la muestra sea de dificil transporte o manipulacion, el pueblo indigena que
solicita el registro podra requerir al Indecopi que le exima de la presentacion
de dicha muestra y le permita presentar, en su lugar, fotografias en las que se
puedan apreciar las caracteristicas del recurso biolégico sobre el cual versa el
conocimiento colectivo. Dicha muestra, o en su caso, dichas fotografias, deberan
permitir al Indecopi identificar de manera fehaciente el recurso bioldgico en
cuestion y hacer constar en el expediente el nombre cientifico del mismo.

Articulo 21°.- Tramite de la solicitud

El Indecopi verificara, en el plazo de diez (10) dias de presentada la solicitud, que la
misma consigne todos los datos especificados en el articulo anterior.

En caso de que se haya producido alguna omision, notificara al pueblo indigena que
solicita el registro a efectos de que complete la solicitud, dentro del plazo de seis (6]
meses, prorrogables a su solicitud, bajo apercibimiento de declarar el abandono de
la solicitud.

Una vez que el Indecopi haya verificado que la solicitud consigne todos los datos
especificados en el articulo anterior, procedera a registrar el conocimiento colectivo
en cuestion.

Articulo 22°.- Envio de representantes del Indecopi

Para facilitar el registro de conocimientos colectivos de los pueblos indigenas, el
Indecopi podrd enviar representantes debidamente acreditados a los diferentes
pueblos indigenas con el fin de recabar la informacion necesaria para dar tramite a
las solicitudes de registro que deseen presentar.

Articulo 23°.- Obligacion del Indecopi de enviar la informacion contenida en el
Registro Nacional Publico a las principales Oficinas de Patentes del mundo

Con el fin de objetar solicitudes de patente en tramite, cuestionar patentes
concedidas o influir en general en el otorgamiento de patentes relacionadas
con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento
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colectivo, el Indecopi debera enviar la informacién contenida en el Registro Nacional
Publico, a las principales Oficinas de Patentes del mundo, a efectos de que sea
tomada en cuenta como antecedente en el examen de novedad y nivel inventivo de
las solicitudes de patente.

Articulo 24°.- Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas

Los pueblos indigenas podran organizar Registros Locales de Conocimientos
Colectivos, de conformidad con sus usos y costumbres. El Indecopi prestara asistencia
técnica para la organizacion de estos registros, a solicitud de los pueblos indigenas.

TiTULO VII
DE LAS LICENCIAS
Articulo 25°.- Inscripcion obligatoria de contratos de licencia

Los contratos de licencia deberan inscribirse en un registro que para estos efectos
llevara el Indecopi.

Articulo 26°.- Obligatoriedad de forma escrita de los contratos de licencia

La organizacion representativa de los pueblos indigenas que poseen un conocimiento
colectivo podra otorgar a terceras personas licencias de uso de dicho conocimiento
colectivo s6lo mediante contrato escrito, en idioma nativo y castellano, y por un plazo
renovable no menor de un ano ni mayor de 3 anos.

Articulo 27°.- Contenido del contrato de licencia

A efectos del presente régimen, los contratos deberan contener por lo menos las
siguientes clausulas:

al Identificacion de las partes.
b] Descripcion del conocimiento colectivo objeto del contrato.

c) El establecimiento de las compensaciones que recibiran los pueblos indigenas
por el uso de su conocimiento colectivo. Estas compensaciones incluirdn un
pago inicial monetario u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible; y un
porcentaje no menor del 5% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos,
resultantes de la comercializacion de los productos desarrollados directa e
indirectamente a partir de dicho conocimiento colectivo, de ser el caso.

d) El suministro de suficiente informacion relativa a los propoésitos, riesgos o
implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento
colectivo y, de ser el caso, el valor del mismo.
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e) Laobligaciéndellicenciatariodeinformarperiédicamente, entérminosgenerales,
al licenciante acerca de los avances en la investigacion, industrializacion y
comercializacion de los productos desarrollados a partir de los conocimientos
colectivos objeto de la licencia.

f) Laobligacion del licenciatario de contribuir al fortalecimiento de las capacidades
de los pueblos indigenas en relacion con sus conocimientos colectivos vinculados
a los recursos bioldgicos.

En caso de que en el contrato se pacte un deber de reserva, el mismo debera constar
expresamente.

El Indecopi no registrara los contratos que no se ajusten a lo establecido en este
articulo.

Articulo 28°.- Solicitudes de registro de contrato de licencia. Confidencialidad del
contrato

Las solicitudes de registro de un contrato de licencia que se presenten ante el
Indecopi deberan contener:

a) lIdentificacion de los pueblos indigenas que son parte en el contrato y de sus
representantes;

b) Identificacion de las demés partes en el contrato y de sus representantes;
c] Copia del contrato;y

d) Acta en la que figura el acuerdo de celebrar el contrato de licencia por parte de
los pueblos indigenas que son parte en el contrato.

El contrato no podra ser consultado por terceros, salvo con autorizacidon expresa de
ambas partes.

Articulo 29°.- Tramite de la solicitud

El Indecopi verificara, en el plazo de diez (10) dias de presentada la solicitud, que la
solicitud consigne todos los datos especificados en el articulo anterior.

En caso de que se haya producido alguna omision, notificard a quien solicita el
registro a efectos de que complete la solicitud, dentro del plazo de seis (6) meses,
prorrogablesasusolicitud, bajoapercibimientodedeclararelabandonodelasolicitud.

Articulo 30°.- Verificacion del contenido del contrato
A efectos de inscribir una licencia, el Indecopi, dentro del plazo de treinta (30) dias

de presentada la solicitud, verificara si se cumplen las cldusulas mencionadas en el
Articulo 27°.
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Articulo 31°.- Informacion adicional acerca del impacto ambiental

El Indecopi, a solicitud de parte, o de oficio, solicitard informacién adicional, en
aquellos casos en que considere que exista el riesgo de afectar el equilibrio ambiental
en los territorios que habitan los pueblos indigenas como consecuencia del contrato
cuyo registro se solicita. El registro del contrato serd denegado de verificarse
dicho riesgo y en caso de que las partes no se comprometan a tomar las medidas
necesarias para evitarlo, a satisfaccion de la Autoridad Nacional Competente en
materia de medio ambiente.

Articulo 32°.- Alcance de las licencias de uso

La licencia de uso de conocimiento colectivo de un pueblo indigena no impedira a
otros utilizarlo ni otorgar licencias sobre este mismo conocimiento. Esta licencia
tampoco afectard el derecho de las generaciones presentes y futuras de seguir
utilizando y desarrollando conocimientos colectivos.

Articulo 33°.- Prohibicion de conceder sublicencias

Sélo se podran conceder sublicencias con autorizacidon expresa de la organizacion

representativa de los pueblos indigenas que otorga la licencia.

TiTULO VINI

DE LA CANCELACION DE REGISTRO
Articulo 34°.- Causales de cancelacion de registro
ElIndecopipodra cancelar, de oficio o a solicitud de parte, un registro de conocimiento
colectivo o de licencia de uso, previa audiencia de las partes interesadas, siempre

que:

a) Haya sido concedido en contravencion de cualquiera de las disposiciones del
presente régimen.

b) Se compruebe que los datos esenciales contenidos en la solicitud son falsos o
inexactos.

Las acciones de cancelacion que se deriven del presente articulo podran iniciarse
en cualquier momento.

Articulo 35°.- Solicitud de cancelacion de registro

La solicitud de cancelacion de registro debera consignar o adjuntar, segun el caso,
lo siguiente:
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a)
b)
cJ
d)
e)
f)
gl
h)

Identificacion de quien solicita la cancelacion;

Identificacidn del representante o apoderado, de ser el caso;

Registro materia de la cancelacion;

Indicacion del fundamento legal de la accion;

Pruebas que acrediten las causales de cancelacidn invocadas;

Domicilio donde se notificara al titular del registro cuya cancelacion se solicita;
En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios; vy,

Copias de la solicitud y sus recaudos para el titular del registro.

Articulo 36°.- Tramite de la solicitud

La solicitud de cancelacidon se trasladara al titular del registro, a quien se le
concedera un plazo de treinta (30) dias para hacer su descargo. Luego de este plazo,
el Indecopi resolvera con o sin la contestacion respectiva.

TiTULO IX

DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS PUEBLOS INDIGENAS

Articulo 37°.- Objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas

Créase el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas con el objeto de
contribuir al desarrollo integral de los pueblos indigenas a través del financiamiento
de proyectosyotras actividades. Este Fondo gozara de autonomia técnica, econémica,
administrativa y financiera.

Articulo 38°.- Acceso a los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 'y
Comunidades Indigenas

Los pueblos indigenas tienen derecho a acceder a los cursos del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indigenas a través de sus organizaciones representativas
y por medio de proyectos de desarrollo, previa evaluacion y aprobacidon del Comité
Administrador.

Articulo 39°.- Administraciondel Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas sera administrado por 5
representantes de organizaciones representativas de los pueblos indigenas, y
2 representantes de la Comision Nacional de los Pueblos Andinos, Amazénicos y
Afroperuanos, los mismos que conformaran el Comité Administrador.
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Este Comité deberd utilizar, en la medida de lo posible, los mecanismos
tradicionalmente empleados -por los pueblos indigenas- para compartiry distribuir
beneficios generados colectivamente.

El Comité Administrador deberd informar trimestralmente a las organizaciones
representativas de los pueblos indigenas sobre los recursos recibidos.

CONCORDANCIA:  R.M.N°185-2011-MC

Articulo 40°.- Obligacion de presentar declaraciones juradas de los miembros del
Comité Administrador

Los miembros del Comité Administrador, al momento de asumir sus cargos y
anualmente, deberan presentar a la Comision Nacional de los Pueblos Andinos,
Amazdnicos y Afroperuanos, una declaracion jurada de bienes y rentas.

Articulo 41°.- Recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas

Los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas se obtendran
del Presupuesto Publico, de la cooperacidn técnica internacional, de donaciones, del
porcentaje de los beneficios econémicos a que se refieren los Articulos 8°y 13°, de
las multas a que se refiere el Articulo 62°, asi como de otros aportes.

TiTULO X

DE LA PROTECCION QUE CONFIERE ESTE REGIMEN

Articulo 42°.- Derechos de los pueblos indigenas que poseen conocimientos
colectivos

El pueblo indigena que posea un conocimiento colectivo estara protegido contra la
revelacion, adquisicidon o uso de tal conocimiento colectivo sin su consentimiento y
de manera desleal, en la medida en que este conocimiento colectivo no se encuentre
en el dominio publico.

Asimismo, estara protegido contra la divulgacion sin autorizacion en caso de que un
tercero haya tenido acceso legitimamente al conocimiento colectivo pero con deber
de reserva.

Articulo 43°.- Acciones por infraccion de derechos de los pueblos indigenas

Los pueblos indigenas que poseen conocimientos colectivos pueden interponer
accion porinfraccion contra quien infrinja los derechos que se precisan en el articulo
anterior. También procede la accion por infraccion cuando exista peligro inminente
de que estos derechos puedan ser infringidos.
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Las acciones por infraccion podran iniciarse de oficio por decision del Indecopi.
Articulo 44°.- Inversion de la carga de la prueba

En los casos en que se alegue una infraccidn a los derechos de un pueblo indigena
poseedor de determinado conocimiento colectivo, la carga de la prueba recaera en
el denunciado.

Articulo 45°.- Acciones reivindicatorias e indemnizatorias

Las organizaciones representativas de los pueblos indigenas que poseen
conocimientoscolectivospodraniniciarlasaccionesreivindicatoriaseindemnizatorias
que les confiera la legislacion vigente contra el tercero que, de manera contraria a
lo establecido en este régimen, hubiere utilizado, directa o indirectamente, dichos
conocimientos colectivos.

Articulo 46°.- Solucion de discrepancias entre pueblos indigenas

Para solucionar las discrepancias que pudieran generarse entre los pueblos
indigenas en el marco de aplicacion de este régimen, tales como aquéllas
relacionadas con el cumplimiento por parte del pueblo indigena que ha negociado
un contrato de licencia de uso de sus conocimientos colectivos de lo dispuesto en el
segundo parrafo del Articulo 6° de la presente Ley, éstos podran recurrir al derecho
consuetudinario y a sus formas tradicionales de solucién de conflictos, pudiendo
contar con la mediacion de una organizacion indigena superior.

TiTULO XI

DE LAS ACCIONES POR INFRACCION
Articulo 47°.- Contenido de la denuncia
Los pueblos indigenas que deseen interponer una accion por infraccion deberan
presentar, a través de su organizacidn representativa y ante la Oficina de Invenciones

y Nuevas Tecnologias, una solicitud que debera contener:

a) Laidentificacidn de la organizacion representativa de los pueblos indigenas que
interponen la accion y de sus representantes;

b] Laidentificaciony domicilio de la persona que estuviere ejecutando la infraccion;
c] Laindicacién del nimero de registro que ampara el derecho del pueblo indigena
denunciante o, en su defecto, la descripcion del conocimiento colectivo e

indicacion del recurso biolégico sobre el cual versa el conocimiento colectivo
materia de la accion;
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d) La descripcion de los hechos constitutivos de la infraccion, con indicacion del
lugar y de los medios utilizados o presumiblemente utilizados, y cualquier otra
informacion relevante;

e) La presentacion u ofrecimiento de pruebas;y
f) Laindicacion expresa de la medida cautelar que se solicita.
Articulo 48°.- Tramite de la denuncia

Una vez admitida a trdmite la denuncia, se trasladard la misma al denunciado, a
fin de que éste presente su descargo. El plazo para la presentacion del descargo
sera de cinco (5) dias contados desde la notificacidn, vencido el cual la autoridad
administrativa del Indecopi declarara en rebeldia al denunciado que no lo hubiera
presentado.

En el caso de los procedimientos de oficio, el plazo para la presentacion de
descargos correra a partir de la fecha en la que la autoridad administrativa notifica al
denunciado los hechos materia de investigacion, asi como la tipificaciony descripcion
de la presunta infraccion. La autoridad administrativa del Indecopi podra realizar
las inspecciones e investigaciones que considere necesarias, antes de enviar dicha
comunicacion. La notificacion de la denuncia podra efectuarse simultaneamente
con la realizacidon de una inspeccion, ya sea a pedido del denunciante o de oficio, en
caso de que la autoridad administrativa del Indecopi considere que su actuacion sea
pertinente.

Articulo 49°.- Medidas cautelares

En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la autoridad
administrativa del Indecopi podra, dentro del ambito de su correspondiente
competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a
asegurar el cumplimiento de la decisidn definitiva:

a) La cesacion de los actos materia de la accidn;

b) El decomiso, el depdsito o la inmovilizacién de los productos desarrollados a
partir del conocimiento colectivo materia de la accién;

c] La adopcién de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras
impidan el ingreso al pais y la salida del pais de los productos desarrollados a
partir del conocimiento colectivo materia de la accion;

d) Elcierre temporal del establecimiento del denunciado;y
e) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algun perjuicio

derivado del acto materia de la accidn o que tenga como finalidad la cesacion de
éste.
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La autoridad administrativa del Indecopi podra, de considerarlo pertinente, ordenar
una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada.

El afectado por una medida cautelar podra solicitar ante el Indecopi su modificacion
o levantamiento, si aporta nuevos elementos de juicio que lo justifiquen.

Articulo 50°.- Incumplimiento de la medida cautelar

Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la autoridad
administrativa del Indecopi no lo hiciera, se le impondra automaticamente una
sancion de hasta el maximo de la multa permitida, para cuya graduacién se tomara
en cuenta los criterios que emplea la autoridad administrativa del Indecopi al
emitir resoluciones finales. Dicha multa deberad ser pagada dentro del plazo de
cinco (5) dias de notificada, vencidos los cuales se ordenard su cobranza coactiva.
Si el obligado persiste en el incumplimiento, se podrd imponer una nueva multa
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la ultima multa impuesta hasta
que se cumpla la medida cautelar ordenada y sin perjuicio de poder denunciar al
responsable ante el Ministerio Publico para que éste inicie el proceso penal que
corresponda. Las multas impuestas no impiden a la autoridad administrativa
del Indecopi imponer una multa o sancidon distinta al final del procedimiento.

Articulo 51°.- Conciliacion

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a tramite la
denuncia, la autoridad administrativa competente del Indecopi podra citar a las
partes a audiencia de conciliacion. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto
de la denuncia, se levantard un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo
que tendrd efectos de transaccidn extrajudicial. En cualquier caso, la autoridad
administrativa del Indecopi podra continuar de oficio el procedimiento, si del analisis
de los hechos denunciados considera que podria estarse afectando intereses de
terceros.

Articulo 52°.- Mecanismos alternativos de solucion de conflictos

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a tramite la
denuncia, las partes podran someterse a arbitraje, mediaciéon, conciliacion o
mecanismos mixtos de resoluciéon de disputas a cargo de terceros. Si las partes
decidieran someterse a arbitraje, podran suscribir inmediatamente el convenio
arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto
aprobara el Directorio del Indecopi. En cualquier caso, la autoridad administrativa
del Indecopi podra continuar de oficio con el procedimiento, si del analisis de los
hechos denunciados considera que podria estarse afectando intereses de terceros.

Articulo 53°.- Medios probatorios

Las partes podran ofrecer los siguientes medios probatorios:
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a) Pericia;

b) Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos,
cuadros, dibujos, radiografias, cintas cinematograficas y otras reproducciones
de audio y video, la telematica en general y demas objetos y bienes que recojan,
contengan o representen algun hecho, una actividad humana o su resultado; y,

c] Inspeccion.

Excepcionalmente podran actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sélo
si a criterio de la autoridad administrativa competente, éstas revisten especial
importancia para la resolucion del caso.

Articulo 54°.- Inspeccion

En caso de que fuera necesaria la realizacidon de una inspeccion, ésta sera efectuada
por la autoridad administrativa competente del Indecopi. Siempre que se realice una
inspeccion deberd levantarse un acta que serd firmada por quien estuviera a cargo
de la misma, asi como por los interesados, quienes ejerzan su representacion o por
el encargado del establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado,
su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejara
constancia de tal hecho.

Articulo 55°.- Auxilio de la Policia Nacional

Tanto para la actuacion de las pruebas como para la realizacion de las diligencias,
la autoridad administrativa del Indecopi podra requerir la intervencion de la Policia
Nacional, sin necesidad de notificacion previa, a fin de garantizar el cumplimiento
de sus funciones.

Articulo 56°.- Actuacion de medios probatorios. Insuficiencia de pruebas

Sidelarevisionde lainformacion presentada, laautoridad administrativa del Indecopi
considera necesario contar con mayores elementos de juicio, notificara a las partes
a fin de que éstas absuelvan las observaciones que se establezcan en el plazo que
aquélla determine, o actuara las pruebas de oficio que considere necesarias. Las
partes deberan absolver las observaciones por escrito, acompanando los medios
probatorios que consideren convenientes.

Articulo 57°.- Informe oral

La autoridad administrativa del Indecopi pondrd en conocimiento de las partes
que lo actuado se encuentra expedito para resolver. Las partes podran solicitar
la realizacion de un informe oral ante ésta, dentro del plazo de cinco (5) dias. La
actuacion o denegacion de dicha solicitud quedard a criterio de la autoridad
administrativa del Indecopi, seguin la importancia y trascendencia del caso.
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Articulo 58°.- Base de calculo para las multas

El monto de las multas que aplique la autoridad administrativa del Indecopi sera
calculado en base a la UIT vigente en el dia del pago voluntario, o en la fecha en que
se haga efectiva la cobranza coactiva.

Articulo 59°.- Reduccion de la multa

La sancion de multa aplicable sera rebajada en un veinticinco por ciento (25%)
cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminacién
del término para impugnar la resolucidn que puso fin a la instancia, en tanto no
interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolucion.

Articulo 60°.- Gastos por actuacion de medios probatorios

Los gastos por los peritajes realizados, actuacion de pruebas, inspecciones y
otros derivados de la tramitacion del proceso serdn asumidos inicialmente por el
Indecopi. En todos los casos, la resolucion final determinara si los gastos deben ser
asumidos por alguna de las partes, y reembolsados al Indecopi, de manera adicional
a la sancidn que haya podido imponerse.

Articulo 61°.- Registro de sanciones

ElIndecopillevarad un registro de las sanciones aplicadas, con la finalidad de informar
al publico, asi como para detectar casos de reincidencia.

Articulo 62°.- Sanciones

Las infracciones a los derechos de los pueblos indigenas que poseen conocimientos
colectivos daran lugar a la aplicacion de una sancidén de multa, sin perjuicio de las
medidas que se dicten para la cesacidn de los actos de infraccion o para evitar que
éstos se produzcan.

Las multas que podran establecerse seran de hasta ciento cincuenta (150) UIT. La
imposicion y graduacion de las multas sera determinada, teniendo en consideracion
el beneficio econdmico obtenido por el infractor, el perjuicio econdmico ocasionado
a los pueblos y comunidades indigenas y la conducta del infractor a lo largo del
procedimiento. La reincidencia se considerara circunstancia agravante, por lo que la
sancion aplicable no debera ser menor que la sancion precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de tres (3] dias con lo ordenado en la resolucion
que pone finaun procedimiento, se le impondra una sancion de hasta el maximo de la
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multa permitida, segun los criterios a los que hace referencia el articulo precedente,
y se ordenara su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, se
podra duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla
la resolucion, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio
Publico para que este inicie el proceso penal que corresponda.

TiTULO XII

DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE Y DEL CONSEJO
ESPECIALIZADO EN LA PROTECCION DE CONOCIMIENTOS INDIGENAS

Articulo 63°.- Autoridad Nacional Competente

La Oficinade Invencionesy Nuevas Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la
Competenciay de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi] es competente
para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a la proteccion de los
conocimientos colectivos de los pueblos indigenas.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del Indecopi conoceray resolvera los recursos de apelacion en
segunda y ultima instancia administrativa.

Articulo 64°.- Funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias

Seran funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi:

a) Llevar y mantener el Registro de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas.

b) Llevary mantener el Registro de Licencias de Uso de Conocimientos Colectivos.

c] Evaluar lavalidez de los contratos de licencias sobre conocimientos colectivos de
los pueblos indigenas, tomando en cuenta la opinidn del Consejo especializado
en la proteccion de conocimientos indigenas.

d) Ejercerlas demas funciones que se le encargan mediante el presente dispositivo.
Articulo 65°.- Consejo especializado en la proteccion de conocimientos indigenas

El Consejo especializado en la proteccion de conocimientos indigenas estara
integrado por 5 (cinco) personas especializadas en el tema, 3 (tres) designadas por
las organizaciones representativas de los pueblos indigenas, y 2 (dos) designadas
por la Comision Nacional de los Pueblos Andinos, Amazonicos y Afroperuanos,
quienes asumiran el cargo de miembros de este Consejo de manera ad hondrem.
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Articulo 66°.- Funciones del Consejo especializado en la proteccion de
conocimientos indigenas

Seran funciones del Consejo especializado en la protecciéon de conocimientos
indigenas:

al Monitorear y hacer seguimiento de la aplicacion de este régimen de proteccion;

b) Apoyar al Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indigenas, y a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi, en el
desempeno de sus funciones;

c) Emitir opiniéon en cuanto a la validez de los contratos de licencias sobre
conocimientos colectivos de los pueblos indigenas;

d) Brindar asesoria a los representantes de los pueblos indigenas que asi lo
soliciten en asuntos vinculados con este régimen, en particular, en la elaboracidn
y ejecucion de proyectos, en el marco de este régimen;y

e) Supervisar al Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indigenas en el ejercicio de sus funciones.

Para estos efectos, podrad exigir al Comité Administrador cualquier tipo de
informacidén relacionada con la administracion del Fondo, ordenar inspecciones o
auditorias, examinar sus libros, documentos y designar un representante que asista
con voz pero sin voto a sus reuniones. La resolucion que ordene la practica de una
auditoria deberd ser motivada. Estara facultada para imponerles sanciones, tales
como la amonestacion, la suspension temporal en el ejercicio de sus funciones o
la separacion definitiva de sus cargos, en caso de que infrinjan las disposiciones
del presente régimen o su reglamento, o que incurran en hechos que afecten los
intereses de los pueblos y comunidades indigenas, sin perjuicio de las sanciones
penales o de las acciones civiles que correspondan.

TiTULO XIII
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Articulo 67°.- Recurso de reconsideracion
Contra lasresoluciones expedidas por la Oficina de Invencionesy Nuevas Tecnologias
puede interponerse recurso de reconsideracion, dentro de los quince (15) dias
siguientes a su notificacion, el mismo que debera seracompanado con nueva prueba.

Articulo 68°.- Recurso de apelacion

Procede interponer recurso de apelacion Ginicamente contra la resolucién que ponga
fin a lainstancia, expedida por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, dentro
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de los quince (15) dias siguientes a su notificacién. No procede interponer recurso
de apelacion contra las resoluciones de primera instancia que imponen medidas
cautelares o preventivas.

Articulo 69°.- Sustento de recurso de apelacion

Los recursos de apelacion se interpondran cuando la impugnacion se sustente en
diferente interpretacion de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de
puro derecho, debiendo ser sustentados por ante la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias. Verificados los requisitos establecidos en el presente articulo y en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, la Oficina debera
conceder la apelacidn y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

TiTULO XIV

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL
Articulo 70°.- Tramite en segunda instancia

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa
de la Competenciay de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correra traslado de
la apelacion a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, dentro
del plazo de quince (15) dias.

Articulo 71°.- Medios probatorios e informe oral

No se admitirdan medios probatorios, salvo documentos. Sin perjuicio de ello,
cualquiera de las partes podra solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar
si éste se referird a cuestiones de hecho o de derecho. La actuaciéon o denegacion
de dicha solicitud quedara a criterio de la Sala del Tribunal. Citadas las partes a
informe oral, éste se llevara a cabo con quienes asistan a la audiencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Independencia de la legislacion vigente en materia de propiedad
intelectual

Este régimen especial de protecciéon esindependiente de lo previsto en las Decisiones
345 de la Comision del Acuerdo de Cartagenay 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, en los Decretos Legislativos Niums. 822 y 823 y en el Decreto Supremo N°
008-96-ITINCI.
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SEGUNDA.- Presentacion del contrato de licencia para obtener una patente de
invencion

En caso de que se solicite una patente de invencion relacionada con productos o
procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo existente
en Pery, la autoridad competente solicitard una copia del contrato de licencia,
como parte del procedimiento de concesion del respectivo derecho, a menos que
se trate de un conocimiento colectivo que se encuentre en el dominio publico. El
incumplimiento de este requerimiento por parte de la autoridad competente sera
causal de la imposicion de sanciones establecidas en el Articulo 120°-A del Decreto
Legislativo N° 1075, a menos que el solicitante se desista del procedimiento de
otorgamiento de la patente o provea una explicacion satisfactoria de que la invencion
no utiliza dicho conocimiento colectivo.?*

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA.- Conformacién del Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indigenas

La designacion de los miembros del Comité Administrador del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indigenas estara a cargo de la Comisidon Nacional de los
Pueblos Andinos, Amazénicosy Afroperuanos, en coordinacion con las organizaciones
representativas de los pueblos indigenas.

DISPOSICION FINAL
UNICA.- Reglamento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas

Dentro del plazo de noventa (90) dias contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley, las organizaciones representativas de los pueblos indigenas
alcanzaran un proyecto de Reglamento al Comité de Administracion del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas a que se contrae el Articulo 39° de la
presente Ley, para su aprobacion. Dicho Reglamento debera regular la organizacion
y funcionamiento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, en el cual
se determinara el monto o porcentaje maximo de los recursos del fondo que se
podra destinar a sufragar los gastos que irrogue su administracidn.

254 Disposicion modificada por el Articulo 13° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.
Texto anterior a la modificacidn:
“SEGUNDA.- Presentacion del contrato de licencia como requisito para obtener una patente de
invencion
En caso de que se solicite una patente de invencion relacionada con productos o procesos obtenidos
o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante estara obligado a presentar una
copia del contrato de licencia, como requisito previo para la concesién del respectivo derecho, a menos
de que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentra en el dominio pablico. Elincumplimiento
de esta obligacion serd causal de denegacion o, en su caso, de nulidad de la patente en cuestion”.

« CETE U indecopi




COMPENDIO DE NORMAS LEGALES 2 8 7
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Comuniquese al sefior Presidente de la Republica para su promulgacion.
En Lima, a los veinticuatro dias del mes de julio de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la Republica

HENRY PEASE GARCIA
Primer Vicepresidente del Congreso de la Republica
AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho dias del mes de agosto del afo
dos mil dos.

ALEJANDO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Republica

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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2.3. LEY N° 27861

LEY QUE EXCEPTUA EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR LA
REPRODUCCION DE OBRAS PARA INVIDENTES

LEY N° 27861
(Publicada el 12 de noviembre de 2002)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Republica
ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE EXCEPTUA EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR LA
REPRODUCCION DE OBRAS PARA INVIDENTES

Articulo Unico.- Adiciona el inciso g) al Articulo 43° del Decreto Legislativo N° 822,
Ley sobre el Derecho de Autor

Adicidnase el inciso g) al Articulo 43°, del Decreto Legislativo N° 822, el cual queda
redactado de la siguiente manera:

“Articulo 43°.- Respecto de las obras ya divulgadas licitamente, es permitida sin
autorizacion del autor:

g) La reproduccion de las obras de ingenio para uso privado de invidentes, siempre
que ésta se efectie mediante el sistema Braille u otro procedimiento especifico y
que las copias no tengan como proposito utilizacidn lucrativa”.

Comuniquese al sefor Presidente de la Republica para su promulgacion.

En Lima, a los veinticuatro dias del mes de octubre de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la Republica

PERU | Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
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JESUS ALVARADO HIDALGO

Primer Vicepresidente del Congreso de la Republica

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once dias del mes de noviembre del afo
dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Republica

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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2.4. LEY N° 28131

LEY DEL ARTISTA INTERPRETE Y EJECUTANTE
LEY N° 28131
(Publicada el 19 de diciembre de 2003)
CONCORDANCIAS: D.S. N° 058-2004-PCM (REGLAMENTO)]
D.S. N°018-2007-TR, Art. 2°, Primera Disp. Compl.
Final
R.M. N° 0349-2008-EF
D.S. N° 004-2010-ED, Art. 37°
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Republica
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL ARTISTA INTERPRETE Y EJECUTANTE

TiTULO |

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°.- Ambito de la Ley

1.1 La presente Ley establece el régimen, derechos, obligaciones y beneficios
laborales del artista intérprete y ejecutante, incluyendo la promocidn y difusion
de sus interpretaciones y ejecuciones en el exterior, asi como sus derechos
morales y patrimoniales de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley y en los
Tratados Internacionales vigentes suscritos por el Perd.

1.2 Los trabajadores técnicos vinculados a la actividad artistica, incluidos en
el dmbito de la presente Ley, ejerceran solamente los derechos laborales
compatibles con la naturaleza de su trabajo.

m Indecopi

PERU | Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos



&

COMPENDIO DE NORMAS LEGALES
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Articulo 2°.- Definicion

Para los efectos de la presente Ley se considera artista intérprete y ejecutante, en
adelante “artista”, a toda persona natural que representa o realiza una obra artistica,
con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se
exhiba o muestre al publico, resultando una interpretacion y/o ejecucion que puede
ser difundida por cualquier medio de comunicacién o fijada en soporte adecuado,
creado o por crearse.

Articulo 3°.- Objetivos

Son objetivos de la presente Ley:

al

b)

cl

Normar el reconocimiento, la tutela, el ejercicio y la defensa de los derechos
morales, patrimoniales, laborales y de seguridad social, entre otros, que le
correspondan al artista intérprete y ejecutante y a sus interpretaciones y
ejecuciones;

Promover el permanente desarrollo profesional y académico del artista;
Incentivar la creacion y el desarrollo de fuentes de trabajo, a través de la

participacion de todos los trabajadores de la actividad, incluyendo a creadores y
empresarios.

Articulo 4°.- Artistas y trabajadores técnicos comprendidos en la presente Ley

4.1

4.2

La presente Ley es aplicable a los artistas que a continuacién se sefalan en
forma enunciativa mas no limitativa:

Actor; banderillero; cantante; coredgrafo; danzarin en todas sus expresiones
y modalidades; director de obras escénicas, teatrales, cinematograficas,
televisivas y similares; director de orquesta o conjunto musical; doblador de
accion; doblador de voz; imitador y el que realiza obras artisticas con similar
modalidad; intérprete y ejecutante de obra artistica que actla en circos y
espectaculos similares; intérprete y ejecutante de obras de folclor en todas
sus expresiones y modalidades; mago; matador; mentalista; mimo; modelo de
artistas de las artes plasticas, de obra publicitaria, de pasarela, en espectaculos
escénicos, teatrales, cinematograficos, televisivos; musico; novillero; parodista;
picador; prestidigitador; recitador o declamador; rejoneador; titiritero o
marionetista; ventrilocuo; entre otros.

La presente Ley es aplicable a los trabajadores que a continuacion se sefialan en
forma enunciativa mas no limitativa:

Apuntador o teleprontista; asistente de direccion; camarografo; director
de fotografia; editor de sonidos y de imagenes; escendgrafo; jefe de escena;
maquillador de caracterizacion; realizador de efectos especiales y luminotécnico
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en obras escénicas, teatrales, cinematograficas, televisivasy similares; técnicos
de variedades, circo y espectaculos similares; tramoyista; entre otros.

Articulo 5°.- Empleador

5.1 Para los efectos de la presente Ley se considera empleador a toda persona natural
o juridica, cualquiera sea su nacionalidad o domicilio, que contrata con el artista
bajo el régimen laboral para que realice sus interpretaciones o ejecuciones,
incluyendo eventualmente su difusidn o fijacion en soporte adecuado.

5.2 En caso de incumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato laboral
por parte del empleador, el artista podra exigir su cumplimiento en forma
subsidiariay en ese orden, al organizador, productory presentador, conforme lo
establezca el Reglamento.

5.3 El empleador es responsable solidario conjuntamente con el artista respecto
de las obligaciones directamente relacionadas con la actividad artistica materia
del contrato laboral que los vincula y de las obligaciones que éste genere, ante
sindicatos y gremios vinculados a la actividad artistica.

5.4 En caso de que el empleador sea persona juridica irregular, los accionistas,
directivos y administradores asumen responsabilidad personal respecto de los
derechos y obligaciones del artista.

Articulo 6°.- Naturaleza de las interpretaciones y ejecuciones

6.1 Se entiende por interpretacion a la representacion de una obra teatral,
cinematografica, musical o de cualquier otro género en la que se aplique la

personalidad y creatividad del artista.

6.2 Ejecucion es la interpretacion de una obra artistica, con instrumento ajeno al
cuerpo, aplicando la personalidad y creatividad del artista.

Articulo 7°.- Labor del Artista

7.1 La labor del artista es de naturaleza laboral cuando retne las caracteristicas de
un contrato de trabajo y se regula por la presente Ley.

7.2 Elartistay demas trabajadores considerados en esta norma son titulares de los
beneficios sociales establecidos en la presente Ley asi como de los ya creados
por la legislacion laboral comun.

Articulo 8°.- Artistas extranjeros

Los artistas extranjeros domiciliados y no domiciliados en el pais reciben el mismo

trato que los nacionales, debiendo sujetarse a las disposiciones de la presente Ley,
respetando los Tratados Internacionales de los que el Peru es parte.
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Articulo 9°.- Proteccion en el exterior
El Estado, mediante sus representaciones diplomaticas, ejerce la proteccién y
defensa de los derechos del artista peruano, de acuerdo a sus competencias. Estas
atribuciones las ejerce de oficio o a peticion de parte.
TiTULO II
PROPIEDAD INTELECTUAL
Capitulo |
Derechos de Propiedad Intelectual
Articulo 10°. -Derechos de propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual del artista intérprete y/o ejecutante
comprenden derechos de orden moral y patrimonial, de acuerdo a lo establecido en
la presente Ley.
Capitulo Il
Derechos Morales
Articulo 11°.- Naturaleza
11.1  Los derechos morales que corresponde al artista, intérprete y/o ejecutante,
son inherentes a su condicion humana, en consecuencia constituyen derechos
fundamentales, perpetuos, inalienables, inembargables, imprescriptibles e

irrenunciables.

11.2 Los herederos tienen la facultad de ejercer las acciones legales tendientes a
asegurar los mismos.

Articulo 12°.- Atributos
Son derechos morales del artista intérprete y ejecutante:

al Derecho de Paternidad: Reclamar el reconocimiento de su nombre, nombre
artistico y/o seuddnimo, y reivindicar sus interpretaciones o ejecuciones;

b) Derecho de Integridad: Oponerse a cualquier deformacion, mutilacion o
modificacion de sus interpretaciones;

c) Derecho de Acceso: Acceder al ejemplar Unico del soporte que contenga su
creacion artistica y que se encuentre en poder de otro, a fin de ejercitar sus
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demas derechos morales o patrimoniales. El acceso no debe irrogar perjuicio
al poseedor del soporte ni atentar contra el derecho del autor.

Capitulo Il

Derechos Patrimoniales
Articulo 13°.- Naturaleza

El artista intérprete y ejecutante goza del derecho exclusivo de explotar sus
interpretaciones y ejecuciones bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener
por ello beneficios, salvo en los casos de excepcidon establecidos en el Decreto
Legislativo N° 822.

Articulo 14°.- Derechos Patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes
por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozaran del derecho de autorizar, en lo relativo
a sus interpretaciones o ejecuciones:

al La radiodifusion y la comunicacién al publico de sus interpretaciones y/o
ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretacion o ejecucion constituya
por si misma una ejecucion o interpretacion radiodifundida; y

b) La fijacion de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.
Articulo 15°.- Derecho de reproduccion

15.1 Los artistas intérpretes o ejecutantes gozaran del derecho exclusivo de
autorizar, realizar o prohibir la reproduccidon directa o indirecta de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, por
cualquier procedimiento o bajo cualquier forma y mediante tecnologia creada
0 por crearse.

15.2  Asimismo, este derecho comprende la facultad de autorizar, realizar o prohibir
la sincronizacidn y/o incorporacién de sus interpretaciones y ejecuciones
en cualquier obra audiovisual grabada o reproducida de cualquier forma y
mediante tecnologia creada o por crearse.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA?®

255 CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual], Arts.
16°.6.2y16°.6.3.
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Articulo 16°.- Derecho de distribucion

Los artistas intérpretes y/o ejecutantes gozaran del derecho exclusivo de autorizar
la puesta a disposicion del publico del original y de los ejemplares de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, mediante
venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de distribucion al publico.

Articulo 17°.- Derecho de puestaadisposicionde lasinterpretaciones o ejecuciones
fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozaran del derecho exclusivo de poner a
disposicion sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas y videogramas
ya sea por hilo o por medios inaldmbricos de tal manera que los miembros del
publico puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno
de ellos elija.

CONCORDANCIA: TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAZ#
Articulo 18°.- Derecho de Remuneracion

18.1 Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho a percibir una
remuneracion equitativa por:

a) Lautilizaciéndirectaoindirectaparalaradiodifusionoparalacomunicacion
al publico de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en
obras audiovisuales grabadas o reproducidas de cualquier forma con fines
comerciales mediante tecnologia creada o por crearse. Tal remuneracion
es exigible a quien realice la operacion de radiodifundir, comunicar o poner
a disposicion del publico las fijaciones.

La comunicacion al publico comprende la realizada por cable, hilo o medios
inaldmbricos asi como los realizados por cualquier otra tecnologia creada
0 por crearse.

b) El alquiler de sus fijaciones audiovisuales o fonogramas, grabadas o
reproducidas en cualquier material y mediante tecnologia creada o por
crearse, aun cuando haya transferido o cedido su derecho a autorizar el
alquiler.

Tal retribucion es exigible a quien lleve a efecto la operacion de poner las
fijaciones a disposicion de publico.

256 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.6.6.
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c] Latransferenciade la creacion artistica, por Unica vez, fijada a otro formato
distinto para ser utilizada por un medio diferente al originario.

18.2 En los casos establecidos en los incisos a), b) y ¢) del presente articulo, cuando
se trate de fonogramas o videogramas, la retribucioén, a falta de acuerdo, sera
compartida en partes iguales con el productor.

Articulo 19°.- Derecho de doblaje

Elartista gozara del derecho exclusivo de autorizar el doblaje de sus interpretaciones
en su propia lengua.

Articulo 20°.- Compensacion por copia privada

20.1 La reproduccion realizada exclusivamente para uso privado de obras,
interpretaciones o ejecuciones artisticas en forma de videogramas o
fonogramas, en soportes o materiales susceptibles de contenerlos, origina
el pago de una compensacion por copia privada, a ser distribuida entre el
artista, el autor y el productor del videograma y/o del fonograma, en la forma
y porcentajes que establezca el Reglamento.

20.2 Lacompensacion por copia privada no constituye un tributo. Los ingresos que
se obtengan por dicho concepto se encuentran regulados por la normatividad
tributaria aplicable.

20.3 Estan obligados al pago de esta compensacion el fabricante nacional asi
como el importador de los materiales o soportes idoneos que permitan la
reproduccidn a que se refiere el parrafo anterior.

20.4 Estan exceptuados del pago el productor de videograma o fonograma y la
empresa de radiodifusion debidamente autorizados, por los materiales o
soportes de reproduccion de fonogramas y videogramas destinados a sus
actividades.

20.5 Lacompensacion se determina en funcion de los soportes iddneos, creados o
por crearse, para realizar dicha reproduccion, de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento.

20.6 Laformade recaudaciony los demas aspectos no previstos en la presente Ley
se estableceran en el Reglamento.

Articulo 21°.- Atribuciones de las sociedades de gestion

Los derechos establecidos en los Articulos 14°, 15°, 16°, 17°, 18° y 19°, seran
administrados por las Sociedades de Gestidn Colectiva de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes y de los Productores de Fonogramas y de Videogramas. Asimismo, sera
recaudado porlasindicadas entidades la Compensacion por copia privada establecida
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en el Articulo 20°. A falta de acuerdo, dichos derechos seran administrados por las
sociedades de gestidn colectiva correspondientes, de acuerdo al Reglamento de la
presente Ley.

Articulo 22°.- Duracidn

Los derechos patrimoniales se transmiten por causa de muerte de acuerdo a las
disposiciones del Cddigo Civil y leyes vigentes. Tienen un plazo de duraciéon de
hasta 70 anos posteriores al fallecimiento del artista, contados a partir del 1 de
enero del ano siguiente al de su muerte, cualquiera que sea el pais de origen de la
interpretacion y/o ejecucion.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAZ?

TiTULO 1NN

REGIMEN LABORAL
Capitulo |

Participacion de Artistas Nacionales y Extranjeros
Articulo 23°.- En Espectaculos Artisticos

23.1 Todo espectaculo artistico nacional presentado directamente al publico
debera estar conformado como minimo por un 80% de artistas nacionales. El
20% restante podra estar integrado por extranjeros no residentes.

23.2 Los artistas nacionales deberan percibir no menos del 60% del total de la
planilla de sueldos y salarios de artistas.

23.3 Los mismos porcentajes establecidos en los parrafos anteriores rigen para el
trabajador técnico vinculado a la actividad artistica.

Articulo 24°.- Excepciones a la participacion

Los porcentajes de participacion y de remuneracion fijados en el articulo precedente
no son aplicables cuando se trate de: Elenco extranjero organizado fuera del pais,
siempre que su actuacion constituya la unidad del espectaculo y esté debidamente
acreditado como espectaculo cultural.

257 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.7.
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Articulo 25°.- En producciones audiovisuales

25.1 Toda producciéon audiovisual artistica nacional deberd estar conformada
como minimo por un 80% de artistas nacionales. El 20% restante podra estar
integrado por extranjeros no residentes.

25.2 Los artistas nacionales deberan percibir no menos del 60% del total de la
planilla de sueldos y salarios de artistas.

25.3 Los mismos porcentajes establecidos en los parrafos anteriores rigen para el
trabajador técnico vinculado a la actividad artistica.

25.4 Las producciones cinematograficas se rigen por su propia legislacidn.
Articulo 26°.- En espectaculos circenses

26.1 Todo espectaculo circense extranjero ingresara al pais con su elenco original,
por un plazo maximo de 90 dias, pudiendo ser prorrogado por igual periodo.
En este Ultimo caso, se incorporara al elenco artistico, como minimo, el 30%
de artistas nacionales y el 15% de técnicos nacionales.

26.2 Estos mismos porcentajes deberan reflejarse en las planillas de sueldos y
salarios.

Articulo 27°.- En publicidad comercial

27.1 La publicidad comercial podrd ser realizada por empresas peruanas o
extranjeras, pudiendo las imagenes ser elaboradas en el territorio nacional o
en el extranjero.

27.2 Lapublicidad comercial que se haga en el pais debera ser realizada respetando
las proporciones establecidas en el Articulo 25° de la presente Ley.

27.3 La difusion de publicidad realizada en el extranjero y difundida por medios
de comunicacion nacional se sujetara en su parte pertinente a lo establecido
en la Décimo Tercera Disposicion Complementaria del Decreto Legislativo N°©
757, que tiene que ver con la publicidad comercial producida en el extranjero.

27.4 La difusion del comercial publicitario nacional actuado por persona
comprendida en la presente Ley tiene una vigencia maxima de un ano. Las
repeticiones que se hagan pasado dicho plazo estan sujetas al pago de
retribucion.

27.5 La utilizacion de imagenes o voces ya fijadas de las personas comprendidas

en la presente Ley en una nueva creacion publicitaria, obliga a la previa
autorizacion del artista y al abono de la retribucion correspondiente.
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27.6 La publicidad actuada por persona no comprendida en la presente Ley se
regula por la ley pertinente.

Articulo 28°.- En espectaculos taurinos
28.1 En toda feria taurina debe participar por lo menos un matador nacional.

28.2 En las novilladas; becerradas y mixtas deben participar por lo menos un
novillero nacional.

Articulo 29°.- Requisitos para la actuacion del artista extranjero
29.1 El artista extranjero, para actuar en el pais, debe acreditar lo siguiente:

a) Contrato de trabajo artistico puesto en conocimiento del Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo suscrito antes de su ingreso al pais;

b) Pase Intersindical extendido por el sindicato peruano que agrupe a los
artistas de la especialidad o género que cultiva el artista extranjero;

c] Visa que corresponde al Artista, de acuerdo a Reglamento.

29.2 Para la expedicidn de la Visa correspondiente, se requiere de la presentacion
previa del contrato ante el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo y el
Pase Intersindical, entre otros requisitos de acuerdo a Reglamento.

29.3 Las disposiciones del presente articulo son también aplicables al artista
extranjero que, al amparo de la presente Ley, ingresa al pais para promover
o publicitar sus obras, producciones o su imagen y que, para tal efecto,

interpreta y/o ejecuta.

29.4 El pago por el Pase lntersindical sera del 2% del monto de las retribuciones
que percibe el artista extranjero y su abono es solidario con el empresario.

Articulo 30°.- Caso fortuito o fuerza mayor

Los porcentajes reservados para artistas nacionales y extranjeros, no seran de
aplicacién por causas de caso fortuito o fuerza mayor.

Capitulo Il
Jornada Laboral y Otros Derechos
Articulo 31°.- Jornada

31.1 La Jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es
de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como maximo.
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31.2 Se puede establecer por convenio o decision unilateral del empleador una
jornada menor a las maximas ordinarias. La jornada del trabajo de los
menores de edad se regula por la ley de la materia. El incumplimiento de la
jornada maxima de trabajo sera considerado una infraccidn de tercer grado,
de conformidad con la normativa sobre inspecciones de trabajo.

31.3 Dentro de la jornada diaria maxima se incluirad también el tiempo destinado
a ensayos, caracterizacion y actividades preparatorias cuando éstos sean
necesarios para prestar el trabajo.

31.4 Los aspectos relativos al pago de horas extras, trabajo nocturno, descanso
semanaly dias feriados seran regulados por la legislacion de la materia.

Articulo 32°.- Remuneracion

32.1 El artista y/o el trabajador técnico vinculado a la actividad artistica tiene
derecho a una remuneracion equitativa y suficiente como retribucion por su
trabajo.

32.2 Laaccidn para cobrar las remuneraciones y los beneficios sociales, prescribe
conforme a las disposiciones sobre la materia dispuesta por el régimen
laboral comun.

Articulo 33°.- Menor de edad

33.1 Elmenor de edad puede actuar desde que nace y tiene los mismos derechos
y beneficios sociales del adulto.

33.2 El contrato artistico del menor de edad debe asegurar y garantizar las
dptimas condiciones psicoldgicas, fisicas y morales en las que se desarrollara
su actuacidn, protegiendo su estabilidad y seguridad emocional, afectiva y
educacional. Corresponde a los padres o a quienes dispone la ley velar por el
cumplimiento de esta disposicion bajo responsabilidad.

33.3 Elreglamento de la presente Ley, regulara las condiciones de la labor artistica
del menor de edad.

Articulo 34°.- Compensacion por tiempo de servicios y vacaciones

34.1 ELl empleador que contrate artista y/o trabajador vinculado a la actividad
artistica abonard mensualmente al Fondo de Derechos Sociales del Artista
una suma igual a dos dozavos de las remuneraciones que les pague, de los
que uno correspondera a una remuneracion vacacional y otro a compensacion
por tiempo de servicios.

34.2 El pago se harad en el tipo de moneda establecido en el correspondiente
contrato de trabajo.
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Articulo 35°.- Pago de Vacaciones

La remuneracion vacacional acumulada sera entregada por el Fondo de Derechos
Sociales del Artista al beneficiario a partir del 15 de diciembre de cada ano.

Articulo 36°.- Pago de Compensacion por Tiempo de Servicios

36.1 Lacompensacion portiempo de servicios acumulada en el Fondo de Derechos
Sociales del Artista sera entregada al beneficiario cuando éste decida retirarse
de la actividad artistica. No obstante, el trabajador puede retirar hasta un 50%
de su compensacion por tiempo de servicios aun encontrandose laborando
dentro de la actividad artistica.

36.2 Todo lo no previsto en este articulo se regula por la ley de la materia.
Articulo 37°.- Gratificaciones

Para el pago de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad, el empleador
abonarda mensualmente al Fondo de Derechos Sociales del Artista, un sexto de
la remuneracion percibida por el artista y/o el trabajador técnico vinculado a la
actividad artistica.

Articulo 38°.- Contrato en Asociacion

38.1 Por el contrato de asociacion, un productor y uno o mas artistas y/o
trabajadores técnicos se unen con la finalidad de realizar un espectaculo
artistico, distribuyéndose las utilidades de acuerdo a los porcentajes de
participacion establecidos en el contrato.

38.2 Si a partir del mencionado contrato en asociacion se contratan a artistas
y/o trabajadores técnicos al amparo de la presente Ley, el productor del
espectaculo realizado por el mencionado contrato, o quien haga sus veces,
deducirddel conceptoingreso bruto del espectaculo, el monto correspondiente
a la compensacion por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones,
pensionesy cualquier otro beneficio laboral de dichos trabajadores, calculados
sobre la base de la contraprestacion laboral pactada, sea ésta en montos fijos
o variables, a fin de realizar el pago de acuerdo a lo establecido para cada
beneficio laboral.

Articulo 39°.- Régimen del Artista Extranjero
El artista extranjero que actue en el pais, con arreglo a la presente Ley, debe estar
afiliado al Fondo de Derechos Sociales del Artista y a una entidad prestadora de

Salud Publica o Privada nacional, tramites que correrdn a cargo del empleador.

Se exceptla el caso del artista extranjero que realiza presentaciones unitarias,
siempre que su permanencia en el pais no supere los 20 dias calendario, en cuyo
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caso, sera de cargo del empleador sufragar los gastos de atencion médica que el
artista extranjero requiera.

Capitulo Il

De la Formalidad del Contrato

Articulo 40°.- Contenido

Para realizar la labor artistica bajo contrato laboral, previamente debe suscribirse
contrato, cualquiera sea la duracion del servicio. En el contrato, entre otros, deben
consignarse los siguientes datos:

a) Nombres, real y artistico, documento de identidad y domicilio del artista en el
pais;
b) Nombre del representante legal, domicilio del empleador y nimero de su

inscripcion en el Fondo de Derechos Sociales del Artista;

c) Labor que desempenard el artista, precisando el niumero y lugar de las
presentaciones;

d) Remuneracion, lugary fecha del pago;
el Fechas de inicio y conclusion del contrato;
f) Firma de los contratantes.

Articulo 41°.- Clausula de exclusividad

41.1 Porlaexclusividad el artistase compromete a limitar sus actividades artisticas,
restringiéndolas a determinados medios o especialidades, a cambio de una
adecuada remuneracién compensatoria, por un periodo no mayor a un ano,
renovable.

41.2 El Reglamento establecera el niumero minimo de actuaciones, fijaciones o
presentaciones periddicas del artista.

Capitulo IV
Pensiones y Proteccion a la Salud
Articulo 42°.- Pensiones y prestaciones de Salud
El artista y el trabajador técnico vinculado a la actividad artistica estan sujetos

obligatoriamente a los sistemas de pensionesy prestaciones de salud regulados por
la normativa correspondiente y por la presente Ley.
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TiTULO IV
PROMOCION ARTISTICA
Capitulo |

Profesionalizacion y Docencia
Articulo 43°.- Profesional del Arte
Podra obtener titulo profesional para la docencia en el arte, el artista que acredite
no menos de diez afos consecutivos o acumulados de actividad artistica y que
previo curso de complementacion pedagdgica, rinda las pruebas de suficiencia que
determinen las instituciones de educacion superior competentes, de acuerdo al
Reglamento de la presente Ley.
Articulo 44°.- Acceso a la docencia
Los cursos de formacidn artistica establecidos en la curricula de todos los niveles
y modalidades de educacidn seran dictados por profesionales con especializacion
artistica.

Capitulo Il

En la Radiodifusion
Articulo 45°.- Difusion de programacion nacional
Las empresas de radiodifusion de sefal abierta deberan destinar no menos del
10% de su programacion diaria a la difusion del folclor, musica nacional y series
o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional

peruana, realizadas con artistas contratados de acuerdo a la presente Ley.

Capitulo Il

Comision de Fomento de las Artes Escénicas
Articulo 46°.- Creacion
46.1 Créase la Comisién de Fomento de las Artes Escénicas (FOMARTES), con
la finalidad de apoyar, fomentar y promover la produccion de espectaculos

artisticos escénicos nacionales.

46.2 El Reglamento de la presente Ley establecera su conformacion, objetivos y
funciones.
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Capitulo IV
Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante
Articulo 47°.- Creacidon del Premio
47.1 Créase el "Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante”, para distinguir al
artista intérprete y ejecutante destacado por sus creaciones o su trayectoria

en la actividad artistica y cultural.

47.2 El FOMARTES estard encargado de organizar el “Premio Anual al Artista
Intérprete y Ejecutante”.

Capitulo V
Delegaciones Artisticas Oficiales
Articulo 48°.- Viajes al exterior
Los elencos artisticos oficiales o privados que participen en festivales, muestras o
concursos internacionales, como representantes del pais, recibiran el apoyo y las

facilidades de los Ministerios de Educacion y del Interior en lo que corresponda a
sus competencias.

TiTULO V
ACTIVIDAD GREMIAL
Articulo 49°.- Sindicatos de Artistas
Los sindicatos de los artistas son organizaciones representativas de las diversas
actividades de artistas que promueven la defensa de los intereses institucionales

de sus miembros. Representan a los artistas afiliados de acuerdo a las normas
laborales vigentes y a sus estatutos.

TiTULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES
Articulo 50°.- Infracciones
50.1 Constituye infraccion la transgresion, por accidon u omision, de cualquiera de

las disposiciones de la presente Ley, asi como de los tratados o convenios a
los que sobre la materia se ha obligado el Peru.
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50.2 El Reglamento de la presente Ley establecerd los tipos de sanciones y la
escala de multas.

TiTUuLO VI

DE LAS ACCIONES ESTATALES DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS

CONCORDANCIA: R.M. N°0777-2005-ED
Articulo 51°.- De las promociones culturales educativas

Afinde difundir la cultura en nuestro pais, el Ministerio de Educacion, en coordinacion
y cooperacion con los diversos organismos estatales y no estatales, promovera
la asistencia y participacion de los educandos y educadores a eventos artisticos
llevados a cabo en el Peru.

Articulo 52°.- De las promociones en el exterior

Los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de Relaciones Exteriores, en
coordinacion con las instituciones pertinentes, promoveran en el exterior, las
manifestaciones artisticas y culturales con participacién y/o contenido nacional,
llevadas a cabo por artistas nacionales.

Articulo 53°.- De la cooperacion y capacitacion internacional

53.1 La Agencia Peruana de Cooperacion Internacional - APCI, y el Instituto
Nacional de Becas - INABEC, promoveran programas de apoyo en pro de la
capacitacion de los artistas en el exterior, asi como la canalizaciéon de fuentes
de financiamiento para la realizacion de proyectos culturales a cargo de los
artistas.

53.2 La APCI, en cumplimiento de sus labores relacionadas con la promocion de la
cooperacidn internacional, prestara su apoyo a las organizaciones de artistas
que deseen ser beneficiarias de la cooperacion internacional relacionada con
la difusion de la cultura.

53.3 ELl INABEC, al momento de seleccionar candidatos a ser beneficiarios de
becas, considerara entre sus ternas, las postulaciones de artistas peruanos
con reconocida trayectoria.
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TiTULO VIII
DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS

Articulo 54°.- De las labores a cargo del Ministerio de Trabajo y Promocion del
Empleo

El Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, considerando el Régimen Laboral
Especial de los artistas, dispondra las acciones necesarias a fin de garantizar sus
derechos laborales y previsionales.

Articulo 55°.- De las labores a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Proteccion de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI, por intermedio de la Oficina de Derechos de Autor, es la
autoridad competente encargada de cautelar y proteger los derechos intelectuales
delartistaintérpreteyejecutante, pudiendoimponerlas sanciones correspondientes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- Otras modalidades de contratos

La presente Ley es aplicable a las relaciones de naturaleza laboral. Cualquier otra
forma de contratacion se regira por su respectiva legislacidn.

Segunda.- Normas complementarias y supletorias

Resultan de aplicacion las disposiciones de los tratados internacionales de los
cuales el Peru es parte, ello en cumplimiento de las obligaciones internacionales
asumidas, asi como de la propia Constitucidn.

En lo no previsto por la presente Ley, resultan de aplicacidon las normas legales
vigentes sobre relaciones laborales.

El empleo o trabajo artistico desarrollado por las ninas, ninos y adolescentes
se rigen por las normas pertinentes del Cddigo del Nino y el Adolescente, y
complementariamente les sera de aplicacion la presente Ley en lo que los beneficia.
En caso de discrepancia entre ambas normas se estara a lo que favorezca al menor
de edad en aplicacién del principio del interés superior del nino.

ElDecreto Legislativo N° 822 en forma supletoria serd aplicable en aquellos aspectos
no previstos en la presente Ley, conjuntamente con los Tratados Internacionales
y las normas supranacionales dispuestas por la Comunidad Andina de Naciones.

Las obligaciones tributarias que se deriven de la aplicacion de la presente Ley, se
rigen por la legislacion de la materia.
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Tercera.- Dia del Artista

Institiyese como “Dia del Artista Intérprete y Ejecutante”, el dia de la promulgacion
de la presente Ley.

Cuarta.- Glosario
Incorpérase como parte integrante de la presente Ley el GLOSARIO que se anexa.
Quinta.- Reglamento

El Reglamento de la presente Ley serd elaborado por el Poder Ejecutivo dentro del
plazo de 90 dias de la entrada en vigencia de la presente Ley.?®

Sexta.- Derogacion de normas

Derdganse el Decreto Ley N° 19479, excepto los Articulos 19°, 20°, 21°, 22°, 23°y
24°, el Decreto Legislativo N° 822 en la parte que se oponga a la presente Leyy las
demas disposiciones contrarias a la presente Ley.

Comuniquese al sefnor Presidente de la Republica para su promulgacion.

En Lima, a los diez dias del mes de diciembre de dos mil tres.

HENRY PEASE GARCIA
Presidente del Congreso de la Republica

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la Republica

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho dias del mes de diciembre del
ano dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Republica

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

258 De conformidad con el Articulo Unico de la Ley N° 28250, publicada el 08 de junio de 2004, se
prorroga el plazo otorgado al Poder Ejecutivo a través de la presente disposicion, para la elaboracion
del Reglamento de la presente Ley, por un periodo de 60 dias adicionales.
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ANEXO

GLOSARIO

1.- ARTISTA INTERPRETE.- La persona que mediante su voz, ademanes y/o
movimientos corporales interpreta en cualquier forma obras literarias o
artisticas o expresiones del folclor (actores, bailarines, cantantes, mimos,
imitadores, entre otros).

2.- ARTISTA EJECUTANTE.- La persona que con un instrumento ajeno a su cuerpo
ejecuta en cualquier forma obras literarias o artisticas o expresiones del folclor
(guitarristas, circenses, toreros, entre otros).

3.- ARTISTA NACIONAL.- Al nacido en el Pert y al nacionalizado, al extranjero
con conyuge y/o hijo peruano, con hogar instalado en el pais o con residencia
contindia no menor de cinco afos.

4.- CANTANTE.- Alartista que interpreta musica, prescindiendo o no de instrumento
ajeno a su cuerpo.

5.- COMUNICACION AL PUBLICO.- Todo acto por el cual una o mas personas,
reunidas onoenelmismo lugar, pueden teneraccesoalaobra, interpretaciones
y/o ejecuciones sin previa distribucion de ejemplares a cada una de ellas, por
cualquier medio o procedimiento, analogo o digital, conocido o por conocerse,
que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imagenes.
Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al publico
constituye comunicacion.

6.- COPIA PRIVADA.- Es la reproduccion realizada exclusivamente para uso
privado, conforme a la autorizacion prevista por la ley, mediante aparatos o
instrumentos técnicos, no reprograficos, de interpretaciones o ejecuciones
grabadas en fonogramas, videocasetes o en cualquier otro soporte, siempre
que la copia no sea objeto de utilizacion lucrativa. Da lugar a una compensacion
por copia privada que no constituye tributo ni tiene naturaleza laboral.

7.- CREDITO.- La mencién expresa del nombre del artista, con caracter obligatorio
como derecho moral, en un espectaculo publico o fijacion, del modo adecuado
a su naturaleza.

8.- DISTRIBUCION AL PUBLICO.- Puesta a disposicién del publico del original o
copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra
forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o posesion de
dicho original o copia.

9.- DOBLAJE.- A la participacion de un artista en una produccién o fijacion,
reemplazando a otro con su voz o acciones corporales.

&
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ESPECTACULO ARTISTICO ESCENICO.- Es aquel en el que los artistas se
presentan directamente ante el publico.

FIJACION.- Incorporacion de signos, sonidos o imagenes sobre una base
material que permita su percepcion, reproduccidon o comunicacion.

FONOGRAMA.- Los sonidos de una ejecucion o de otros sonidos, o de
representaciones digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma
exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofdnicas, magnetofénicas y
digitales son copias de fonogramas.

INCORPORACION.- Introducir en una fijacién audiovisual un fonograma o partes
de otra fijacion audiovisual.

MODALIDAD.- Cada uno de los campos donde el artista realiza sus actividades
artisticas. Se la llama también especialidad.

MUSICO.- El artista que ejecuta una obra musical, con instrumento ajeno a su
cuerpo, con o sin partitura.

COMERCIAL PUBLICITARIO.- Aquel que promueve la venta o el interés por
bienes o servicios.

RADIODIFUSION.- Término para denominar a la transmisién de las emisoras
de radio, television y cable.

REMUNERACION.- Es la contraprestacion por las actividades laborales.

REPRODUCCION.- Fijacién de la obra o produccién intelectual en un soporte
o medio que permita su comunicacion, incluyendo su almacenamiento
electrdnico, y la obtencion de copias de toda o parte de ella.

RETRANSMISION.- Es la transmisién simultanea de una obra, produccion o
servicio artisticos por una fuente distinta a la que emite la transmision original
sin alteraciones.

SOPORTE.- Elemento material susceptible de contener una obra, produccion
o0 servicio artistico fijado o impreso (casetes de audio o video, CD, CVD, cinta
cinematografica, etc.).

TRANSFERENCIA.- Al acto de trasladar una obra, produccion o servicio artistico
fijado en un elemento material a otro distinto, para su utilizacién por un medio
diferente al originario.

USUARIO.- Persona natural o juridica, que usufructia comercialmente la
interpretacion o ejecucion artistica fijada transfiriéndola, comunicéndola
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o poniéndola a disposicion del publico utilizando la radiodifusion, cable, o
cualquier tecnologia creada o por crearse.

24.- VIDEOGRAMA O AUDIOVISUAL.- Es la secuencia de imagenes, o de imagenes y
sonido, y la propia fijacion de tal secuencia en un video disco, videocasete u otro
soporte material igualmente apto.

Fijacion audiovisual incorporada en videocasetes, videodiscos o cualquier otro
soporte material o analogo.
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2.5. LEYN°28126

LEY QUE SANCIONA LAS INFRACCIONES A LOS DERECHOS DE LOS
OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

LEY N° 28126
(Publicada el 16 de diciembre de 2003)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Republica
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE SANCIONA LAS INFRACCIONES A LOS DERECHOS DE LOS
OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

Articulo 1°.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto regular la imposicién de sanciones en los
procedimientos por violacion de los derechos de los titulares del certificado de
obtentor de variedades vegetales protegidas acreditados por INDECOPI en el marco
de la Decision 345 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena y demas disposiciones
sobre la materia.

Articulo 2°.- De las sanciones

Las infracciones a los derechos de los obtentores a los que se refiere el Articulo
1° de la presente Ley, daran lugar a la aplicacion de la sancion de amonestacion o
multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesacion de los actos de
infraccion o para evitar que éstos se produzcan.

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI podrd imponer
una multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, a quienes
infrinjan los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidas. La
Oficina determinara la imposicion y graduacion de las multas. La reincidencia sera
considerada como circunstancia agravante, por lo que la sancién aplicable no debera
ser menor que la precedente.

PERU | Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
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Sielobligadonocumpleconloordenadoenlaresolucionque ponefinalprocedimiento,
se le impondra una sancién de hasta el maximo de la multa permitida y se ordenara
su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologias podra imponer una multa de hasta trescientas
(300) UIT, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Pablico
para que inicie el proceso penal que corresponda.

Articulo 3°.- Prescripcion de la infraccion

Las acciones por infraccion prescriben a los dos (2] afios, contados desde la fecha en
que el titular tuvo conocimiento de la infraccién o, en todo caso, a los cinco (5) afios
contados desde que se cometid la infraccion por Ultima vez.

Articulo 4°.- Incumplimiento de medida cautelar

Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI no lo hiciere, se le impondra una
sancion de hasta el maximo de la multa permitida. Dicha multa debera ser pagada
dentrodel plazode cinco (5) dias de notificada, vencido el cual se ordenara su cobranza
coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Oficina podrd imponer una
multa de hasta cuatrocientas (400) UIT, sin perjuicio de denunciar al responsable
ante el Ministerio Publico para que inicie el proceso penal que corresponda. Las
multas impuestas no impiden a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del
INDECOPI imponer una multa o sancién distinta al final del procedimiento.

Articulo 5°.- Monto de las multas

El monto de la multa que imponga la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del
INDECOPI sera calculado sobre la base de la UIT vigente en el dia de pago voluntario
o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza coactiva.

Articulo 6°.- Audiencia de conciliacion

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a tramite la
denuncia, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI podra citar
a las partes a Audiencia de Conciliacion, la cual se desarrollara ante el Jefe de la
Oficina o ante la persona que éste designe. El acuerdo al que arriben las partes
tendra los efectos de una transaccion extrajudicial. En cualquier caso, la Oficina
podra continuar de oficio el procedimiento si del andlisis de los hechos denunciados
considera que podria estarse afectando intereses de terceros.

Comuniquese al sefior Presidente de la Republica para su promulgacion.
En Lima, a los veintiun dias del mes de noviembre de dos mil tres.

HENRY PEASE GARCIA
Presidente del Congreso de la Republica

"
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MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la Republica

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece dias del mes de diciembre del afo
dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Republica

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros
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2.6. LEYN°29316

LEY QUE MODIFICA, INCORPORA Y REGULA DIVERSAS
DISPOSICIONES A FIN DE IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE
PROMOCION COMERCIAL SUSCRITO ENTRE EL PERU Y LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

LEY N° 29316

(Publicada el 14 de enero de 2009)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:

El Congreso de la Republica

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA, INCORPORA Y REGULA DIVERSAS DISPOSICIONES
A FIN DE IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE EL PERU Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Articulo 1°.- Incorporacion de los Articulos 186°-A, 194°-Ay 397°- A al Codigo Penal

Incorporanse los Articulos 186°-Ay 194°-A como parte del Titulo V del Codigo Penal,
referido a Delitos contra el Patrimonio, asi como el Articulo 397°-A, en los términos
siguientes:

“Articulo 186°-A.- Dispositivos para asistir a la decodificacion de sefales de
satélite portadoras de programas

El que fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, alquile o distribuya
por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, cuya funcién principal
sea asistir en la decodificacion de una senal de satélite codificada portadora de
programas, sin la autorizacion del distribuidor legal de dicha senal, sera reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de cuatro anos ni mayor de ocho anosy
con noventa a ciento ochenta dias multa.

PERU | Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
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Articulo 194°-A.- Distribucion de sefales de satélite portadoras de programas

El que distribuya una senal de satélite portadora de programas, originariamente
codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la autorizaciéon del distribuidor legal
de dicha senal, sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos
anos ni mayor de seis anos y con treinta a noventa dias multa.

Articulo 397°- A.- Cohecho activo transnacional

El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente
a un funcionario o servidor publico de otro Estado o funcionario de organismo
internacional publico donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en
su propio provecho o enelde otra persona, para que dicho servidor o funcionario publico
realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violacion de sus obligaciones o
sin faltar a su obligacion para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la
realizacion de actividades econémicas o comerciales internacionales, sera reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de cinco anos ni mayor de ocho afos”.?’

Articulo 2°.- Modificacion de los Articulos 220°-A, 220°-E y 220°-F del Cddigo Penal

Modificanse los Articulos 220°-A, 220°-E y 220°-F de la Ley N° 29263, mediante la
cual se modific6 el Codigo Penal, en los términos siguientes:

“Articulo 220°-A.- Elusion de medida tecnoldgica efectiva

El que, con fines de comercializacidon u otro tipo de ventaja econdmica, eluda sin
autorizacion cualquier medida tecnoldgica efectiva que utilicen los productores de
fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, asi como los autores de cualquier
obra protegida por derechos de propiedad intelectual, serd reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos anos y de diez a sesenta dias multa.

Articulo 220°-E.- Etiquetas, caratulas o empaques

El que fabrique, comercialice, distribuya, almacene, transporte, transfiera o de otra
manera disponga con fines comerciales u otro tipo de ventaja econdmica etiquetas o
caratulas no auténticas adheridas o disehadas para ser adheridas a un fonograma,
copia de un programa de ordenador, documentacion o empaque de un programa de
ordenador o a la copia de una obra cinematografica o cualquier otra obra audiovisual,
serareprimido con pena privativa de libertad no menor de tres afios ni mayor de seis
anos y de y de sesenta a ciento veinte dias multa.

Articulo 220°-F.- Manuales, licencias u otra documentacion, o empaques no
auténticos relacionados a programas de ordenador

El que elabore, comercialice, distribuya, almacene, transporte, transfiera o de otra
manera disponga con fines comerciales u otro tipo de ventaja econdmica manuales,

259 Confrontar con el Articulo Gnico de la Ley N° 30111, publicada el 26 de noviembre de 2013.
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licencias u otro tipo de documentacion, o empaques no auténticos para un programa
de ordenador, sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro afios
ni mayor de seis afos y de sesenta a ciento veinte dias multa”.

Articulo 3°.- Modificacion del segundo parrafo del Articulo 4° y del Articulo 129°
del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor

Modificase el segundo parrafo del Articulo 4°, asi como el Articulo 129° del Decreto
Legislativo N© 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en los términos siguientes:

“Articulo 4°.- Independencia del derecho de autor
(...)

Respecto al literal a), en caso de conflicto, se estara siempre a lo que mas favorezca
al autor.

Articulo 129°.- De las autorizaciones de los titulares del derecho de autor y
derechos conexos

La proteccion reconocida a los derechos conexos al derecho de autor, y a otros
derechos intelectuales contemplados en el presente titulo, no afectara en modo
alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras literarias o artisticas. En
consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en el presente titulo podra
interpretarse en menoscabo de esa proteccion. Igualmente, la proteccion ofrecida
a los derechos de autor de ninguna manera afectara la proteccion de los derechos
conexos. En aquellos supuestos no contemplados contractualmente, en caso de
duda, se estara a lo que mas favorezca al autor.

A fin de garantizar que no se establezca jerarquia entre el derecho de autor, por
una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de
fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorizacion
de tanto el autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete
o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de
la autorizacion del autor no deja de existir debido a que se requiera la autorizacion
del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.

En aquellos casos en donde sea necesaria la autorizacion tanto del autor de una obra
contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor
titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorizacion del artista
intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a que se
requiera la autorizacion del autor.

Sin perjuicio de sus limitaciones especificas, todas las excepciones y limites

establecidos en la presente norma para el derecho de autor seran también aplicables
a los derechos reconocidos en el presente titulo”.
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CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA%®

Articulo 4°.- Incorporacion de segundos parrafos en los Articulos 30° y 47°, y de
tercer parrafo en el Articulo 199° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el
Derecho de Autor

Incorpdranse segundos parrafos a los Articulos 30° y 47°, y tercer parrafo en el
Articulo 199° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en los
términos siguientes:

“Articulo 30°.- Alcance de los derechos patrimoniales

(...)
El ejercicio de los derechos morales, segun lo establecido en la presente norma, no
interfiere con la libre transferencia de los derechos patrimoniales.

Articulo 47°.- Transmision o retransmision de emisiones de radiodifusion

(...)

En aplicacion de los usos honrados exigibles a toda excepcidn al derecho de autor,
en ningun caso, lo dispuesto en este articulo permitira la retransmision a través de
Internet de las emisiones de radiodifusion por cualquier medio sin la autorizacion
del titular o titulares del derecho sobre dichas emisiones asi como del titular o
titulares de derechos sobre su contenido.

Articulo 199°.- Presupuestos de la medida cautelar

(...)

La autoridad judicial podrd requerir cualquier evidencia que el demandante
razonablemente posea asi como la constitucion de una fianza o garantia equivalente
razonable, que no debera disuadir irrazonablemente el derecho del titular a acceder
a los procedimientos establecidos en la presente norma”.

Articulo 5°.- Modificacion del Articulo 3°, el primer parrafo del Articulo 4° y los
Articulos 5° y 8° del Decreto Legislativo N° 1072, sobre Proteccion de Datos de
Prueba u Otros No Divulgados de Productos Farmacéuticos

Modificase el Articulo 3°, el primer parrafo del Articulo 4° y los Articulos 5° y 8°
del Decreto Legislativo N° 1072, sobre Proteccion de Datos de Prueba u Otros No
Divulgados de Productos Farmacéuticos, en los términos siguientes:

260 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
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“Articulo 3°.- Uso de la proteccion por terceras personas

Ninguna otra persona que no sea aquella que presentd los datos de prueba u otros
datos no divulgados necesarios para determinar la seguridad y eficacia de un
producto podra, sin la autorizacion de tal persona, usar dichos datos para respaldar
una solicitud de aprobacidn de un registro sanitario durante el periodo de proteccion
que normalmente sera de cinco anos.

El periodo de proteccion referido en el parrafo precedente se computard, segun se
indica a continuacion, a partir de:

1. La fecha en que se concedid el registro sanitario en el territorio nacional; o

2. Lafecha de la primera aprobacion de comercializacion si el registro sanitario se
basa en la aprobacion de comercializacion concedida en un pais de alta vigilancia
sanitaria conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente norma;y
es otorgado dentro de los seis meses de haberse presentado ante la autoridad
sanitaria el expediente de solicitud completo.

A fin de determinar el periodo de proteccion contra el uso por terceras personas de
los datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia protegidos, la
Autoridad de Salud tendra en cuenta la indole de tales datos y los esfuerzos y gastos
realizados para producirlos.

Articulo 4°.- De las excepciones y limites al derecho de proteccién

1. No obstante lo establecido en la presente norma, la Autoridad Sanitaria, de oficio
0 a pedido de parte, para proteger la salud publica, podra autorizar a uno o mas
terceros para utilizar o apoyarse en los datos de prueba u otros no divulgados
presentados en el registro sanitario o en el registro sanitario otorgado por
referencia, de conformidad con:

(...)
Articulo 5°.- Del procedimiento abreviado

Con sujecion a lo dispuesto en la presente norma, nada limitara la aplicacién de
procedimientos abreviados para el registro sanitario de productos farmacéuticos
basandose en estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. En este caso, el
registro sanitario solo podra ser otorgado al vencimiento del periodo de proteccion
establecido en el Articulo 3° de la presente normay su Reglamento.

Articulo 8°.- Medidas de transparencia
La informacion sobre la identidad del solicitante del registro sanitario y sobre el
producto farmacéutico de uso humano cuyos datos de prueba u otros no divulgados

se presenten seran publicados en el diario oficial El Peruano por una sola vez y por
cuenta y costo del solicitante, a efectos que terceros que consideren afectado su
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derecho presenten oposicion, adjuntando la informacién pertinente, dentro de los
treinta dias habiles siguientes a la publicacién de la solicitud.

El Ministerio de Salud publicara, en su portal de Internet, con fines informativos, las
solicitudes de registro sanitario, indicando los datos de identificacion del solicitante
y la informacidn relativa al producto respecto del cual se solicita dicho registro.

Asimismo, el Ministerio de Salud publicarad en su portal de Internet los registros
sanitarios otorgados indicando, cuando sea pertinente, si existe proteccidon de
datos de prueba u otros no divulgados, la nueva entidad quimica y las fechas de
otorgamiento y de vencimiento de la proteccion.

Las publicaciones referidas en el segundoy tercer parrafos precedentes se realizaran
dentro de los dos dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud o
de otorgamiento del registro sanitario, segun corresponda”.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA?'
Articulo 6°.- Sustitliyese el Articulo 50° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud

Sustitlyese el Articulo 50° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, por el siguiente
texto:

“Articulo 50°.- Del Registro Sanitario

Todos los productos comprendidos en el presente capitulo requieren de Registro
Sanitario para su fabricacién, importacion, almacenamiento, distribucion,
comercializacion, dispensacion y expendio. Toda modificacion debe, igualmente,
constar en dicho Registro.

Para efectos de la inscripcion y reinscripcion en el Registro Sanitario, los
medicamentos se clasifican del siguiente modo:

1. Productos cuyos principios activos o asociaciones que se encuentran en el
Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.

2. Productos cuyos principios activos o asociaciones no se encuentren en el Petitorio
Nacional de Medicamentos Esenciales y que se encuentran registrados en paises
de alta vigilancia sanitaria, segun se establezca en el Reglamento. También se
incluiran en este numeral los productos cuyos principios activos o asociaciones
hayan sido registrados en el Peru en la categoria 3, a partir de la vigencia de la
presente disposicion.

261 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
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3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las
categorias 1y 2.

Los requisitos para la inscripcion y reinscripcion en el registro sanitario de los
productos comprendidos en los numerales 1, 2y 3 se estableceran en el Reglamento
respectivo.

Para la inscripcion en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en
el numeral 3 del presente articulo, que contienen nuevas entidades quimicas,
adicionalmente, el interesado debera presentar los estudios y otros documentos que
sustenten la eficacia y seguridad del producto.

LaevaluacionporlaAutoridad de Salud de las solicitudesdeinscripcidonyreinscripcion
tendra los siguientes plazos: numeral 1 hasta sesenta dias calendarios; numeral 2,
no menos de cuarenta y cinco hasta noventa dias calendarios; y numeral 3, hasta
doce meses.

Las tasas por tramite de Registro Sanitario seran aprobadas por Decreto Supremo de
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, incluyendo adicionalmente los gastos para las acciones de control y
vigilancia sanitaria.

Los establecimientos farmacéuticos requieren de autorizacidén sanitaria para
su funcionamiento. La Autoridad Sanitaria otorgard dicha autorizaciéon previa
verificacion del cumplimiento de los dispositivos legales vigentes”.?¢?

Articulo 7°.- Modificacion del Articulo 3° y la tercera disposicion complementaria
final del Decreto Legislativo N° 1074, que aprueba la Norma de Proteccion de
Informacion de Seguridad y Eficacia en el Procedimiento de Autorizacion de
Comercializacion de Plaguicidas Quimicos de Uso Agricola

Modificase el Articulo 3° y la tercera disposicion complementaria final del Decreto
Legislativo N° 1074, que aprueba la Norma de Proteccion de Informacion de
Seguridad y Eficacia en el Procedimiento de Autorizacion de Comercializacion de
Plaguicidas Quimicos de Uso Agricola, en los términos siguientes:

“Articulo 3°.- Generacion de informacion para la aprobacion de comercializacion

Un tercero podra importar y usar un producto quimico de uso agricola sin necesidad
de registro sanitario solo para generar la informacién necesaria para cumplir los
requerimientos de aprobacion de comercializacion. Asimismo, el producto podra
ser exportado solo para propositos de cumplir los requisitos de aprobacion de
comercializacidn en Peru.

262 Confrontar con la Octava Disposicion Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 29459,
publicada el 26 de noviembre de 2009.
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Lo dispuesto en el parrafo anterior sera de aplicacién en el caso de un producto
quimico de uso agricola sujeto a la proteccion establecida en la presente norma.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA?
TERCERA.- Aplicacion

La presente norma serd aplicable a los expedientes que se encuentren en tramite a
la fecha de su entrada en vigencia”.

Articulo 8°.- Incorporacion de los Articulos 8°-A, 25°-A, 25°-B, 39°-Ay 120°-A al
Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decision 486

Incorpéranse los Articulos 8°-A, 25°-A, 25°-B, 39°-Ay 120°-A al Decreto Legislativo
N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, en
los términos siguientes:

“Articulo 8°-A.- Nulidad de patente

Una patente podra ser revocada o anulada Unicamente sobre la base de las razones
que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo, la Direccidn
de Invenciones y Nuevas Tecnologias podra anular una patente otorgada cuando se
haya incurrido en fraude, falsa representacion o conducta inequitativa.

Articulo 25°-A.- Patentabilidad

Sera patentable toda invencidn, ya sea de producto o de procedimiento, en todos
los campos de la tecnologia, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea
susceptible de aplicacion industrial.

Articulo 25°-B.- No invenciones

No se consideran invenciones lo siguiente:

a) Descubrimientos, teorias cientificas y métodos matematicos.

b) Cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte.

c) Material bioldgico, existente en la naturaleza, en todo o en parte.

d) Procesos bioldgicos naturales.

263 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
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e] Obras literarias y artisticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor.

f] Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades econdmico-comerciales.

g) Los programas de ordenadores o el soporte légico, como tales.
h) Formas de presentar informacion.
Articulo 39°-A.- Excepciones a los derechos conferidos

Cuando las excepciones limitadas previstas en el Articulo 53° de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina atenten de manera injustificable contra la
explotacion normal de la patente o causen un perjuicio injustificado a los legitimos
intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legitimos de
terceros, el titular de la patente podrd ejercer los derechos establecidos en el
Articulo 52° de dicha Decision.

Articulo 120°-A.- Incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y
conocimientos tradicionales

a) Multa de hasta 1 000 UIT.
b) Compensacidn.

c] Distribucion justa y equitativa de beneficios, incluyendo distribucién de regalias
y/o otras medidas monetarias o no monetarias.

d) Transferencia de Tecnologia y fortalecimiento de capacidades.
e) Autorizaciones de uso.

Siempre que se trate de licencias obligatorias en materia de patentes, seran de
aplicacion desde el Articulo 61° hasta el Articulo 69° de la Decisidon 486 de la Comisidn
de la Comunidad Andina y el Articulo 40° del decreto legislativo de la presente Ley”.

Articulo 9°.- Modificacion de los Articulos 19°, 32°, 39°, 40° y 44° del Decreto
Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Modificase los parrafos segundo, terceroy cuarto del Articulo 19°; el primer parrafo
del Articulo 32°; y los Articulos 39°, 40° y 44° del Decreto Legislativo N° 1075,
Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, en los términos
siguientes:
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“Articulo 19°.- Beneficio de la prioridad

(...)

Excepcionalmente, en el caso de las solicitudes de patentes de invencidon o de
modelos de utilidad, la direccion competente podra restaurar el derecho de prioridad
dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de vencimiento del periodo de
prioridad, cuando el solicitante no haya presentado dicha solicitud dentro del periodo
de prioridad de doce meses antes mencionado.

Para tal efecto, se debe solicitar la restauracion del derecho presentando una
declaracion jurada con los motivos por los cuales no se presento la solicitud de
patente dentro del plazo de doce meses, acompanada de los medios probatorios que
acrediten que ello ocurrié a pesar de que el solicitante actud con la diligencia debida
requerida de acuerdo con las circunstancias.

En caso de que la direccion considere que los medios probatorios presentados no son
suficientes para acreditar lo dispuesto en el parrafo precedente, notificara al solicitante
para que presente nuevos medios probatorios en el plazo de treinta dias habiles, luego
de lo cual se declarara si se acepta o no la restauracion del derecho de prioridad.

Articulo 32°.- Ajuste por retraso irrazonable

La direccion competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustara el plazo de
vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el
tramite de su concesion, excepto cuando se trate de una patente que reivindique un
producto farmacéutico. En los casos que tales solicitudes ademas reivindiquen una
patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el
presente articulo.

(...)
CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA%
Articulo 39°.- Generacion de informacion por tercero

Sin perjuicio de los derechos de exclusividad del titular de una patente, una tercera
persona podra usar la materia protegida por la referida patente solo con el fin
de generar la informacion necesaria para apoyar la solicitud de aprobacién para
comercializar un producto farmacéutico o quimico agricola en Perd.

Cualquier producto producido en virtud del parrafo anterior puede ser fabricado,
utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la
generacion de informacion, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de

264 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promociéon Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual),
Art. 16°.9.6, inc. b).

323

lij Indecopi



32 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

aprobacion para comercializar el producto una vez que venza el periodo de vigencia
de la patente. Asimismo, el producto puede ser exportado solo para propdsitos de
cumplir con los requisitos de aprobacién de comercializacion en Perd.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA?6
Articulo 40°.- Licencias obligatorias

Previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de
interés publico, de emergencia o de seguridad nacional; esto es, emergencia
nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso publico no
comercial; y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento
se podra someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgaran las
licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia sera notificado
cuando sea razonablemente posible.

La direccion nacional competente establecera el alcance o extension de la licencia
obligatoria, especificando en particular, el periodo por el cual se concede, el objeto
de la licencia, el monto y las condiciones de la compensaciéon econémica.

La concesidn de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho del titular de la
patente a seguir explotandola. Cualquier decision relativa a dicha licencia estara
sujeta a revision judicial.

Articulo 44°.- Posesion del certificado de proteccion

La posesion del certificado de proteccion otorga a su titular el derecho preferente
sobre cualquier otra persona que, durante el ano de proteccion, pretenda solicitar
privilegios sobre la misma materia”.

Articulo 10°.- Incorporacion de un ualtimo parrafo al Articulo 115°; de
segundo parrafo a la cuarta disposicion complementaria final; y de la sétima
disposicion complementaria final del Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones
Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
Régimen Comin sobre Propiedad Industrial

Incorpérase un ultimo parrafo al Articulo 115°; un segundo parrafo a la cuarta
disposicion complementaria final; y la sétima disposicion complementaria final
al Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, en los términos siguientes:
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“Articulo 115°.- Facultades de Investigacion

(...)

Las autoridades judiciales podran ordenar al infractor que informe sobre la
identidad de los terceros que hayan participado en la produccion y distribucion de
bienes o servicios infractores y, sobre sus circuitos de distribucion. Asimismo, las
autoridades judiciales tendran la facultad de ordenarle al infractor que brinde dicha
informacion al titular del derecho.

CUARTA.- Acciones en la via civil

(...)

Para el dictado de medidas cautelares, las autoridades judiciales tendran la facultad
de ordenar el secuestro de los productos supuestamente infractores, de cualquier
material e implemento relacionado y de las pruebas documentales relativas a la
infraccion. Asimismo, podran requerir cualquier evidencia que el demandante
razonablemente posea, asi como la constitucion de una fianza o garantia equivalente
razonable, que no deberd disuadir irrazonablemente el derecho del titular a acceder
a los procedimientos establecidos en la presente norma.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAZ¢
SETIMA.- Signos

A efectos de lo establecido en el Articulo 155° de la Decisidn 486, se entendera que
la expresion ‘signo’ también incluye las indicaciones geograficas”.

Articulo 11°.- Modificacion del literal a) del Articulo 196°-A del Decreto Legislativo
N° 1076, que aprueba la modificacion del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el
Derecho de Autor

Modificase el literal a) del Articulo 196°-A del Decreto Legislativo N° 1076, que
aprueba la modificacidon del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de
Autor, en los términos siguientes:

“Articulo 196°-A.- Elusion de medidas tecnoldgicas efectivas

a) Quienes eludan sin autorizacién cualquier medida tecnoldgica efectiva que
controle elaccesoaunaobra, interpretacion o ejecucion o fonograma protegidos”.

266 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocion Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.7.
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Articulo 12°.- Incorporacion de la quinta y sexta disposiciones complementarias
finales al Decreto Legislativo N° 1092, que aprueba Medidas en Frontera para la
Proteccion de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas

Incorpdranse la quinta y sexta disposiciones complementarias finales al Decreto
Legislativo N° 1092, que aprueba Medidas en Frontera para la Proteccién de los Derechos
de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas, en los términos siguientes:

“QUINTA.- Facultades jurisdiccionales

La autoridad competente, cuando un mandato judicial asi lo determine, debera
destruir las mercancias piratas o falsificadas, a menos que el titular del derecho
consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En casos apropiados las
mercancias de marcas falsificadas podran ser donadas con fines caritativos cuando
la remocion de la marca elimine las caracteristicas infractoras de las mercancias y
estas ya no sean identificables con la marca removida. Con respecto a mercancias
de marca falsificada, la simple remocion de la marca adherida ilegalmente no sera
suficiente para permitir que las mercancias ingresen en los canales comerciales.

SEXTA.- Destino de las mercancias infractoras

En ningln caso, las mercancias falsificadas o pirateadas podran ser exportadas ni
sometidas a un régimen aduanero diferente, salvo en circunstancias excepcionales”.

Articulo 13°.- Modificacion de la segunda disposicion complementaria de la Ley
N° 27811, Ley que Establece el Régimen de Proteccion de los Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indigenas Vinculados a los Recursos Bioldgicos

Modificanse la segunda disposicion complementaria de la Ley N° 27811, Ley que
Establece el Régimen de Proteccidn de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas Vinculados a los Recursos Bioldgicos, en los términos siguientes:

“SEGUNDA.- Presentacion del contrato de licencia para obtener una patente de
invencion

En caso de que se solicite una patente de invencion relacionada con productos o
procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo existente
en Perd, la autoridad competente solicitard una copia del contrato de licencia,
como parte del procedimiento de concesion del respectivo derecho, a menos que
se trate de un conocimiento colectivo que se encuentre en el dominio publico. El
incumplimiento de este requerimiento por parte de la autoridad competente sera
causal de la imposicion de sanciones establecidas en el Articulo 120°-A del Decreto
Legislativo N° 1075, a menos que el solicitante se desista del procedimiento de
otorgamiento de la patente o provea una explicacidn satisfactoria de que la invencidn
no utiliza dicho conocimiento colectivo™.
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Articulo 14°.- Modificacion del numeral 8.2 del Articulo 8° de la Ley N° 28977, Ley
de Facilitacion de Comercio Exterior

Modificase el numeral 8.2 del Articulo 8° de la Ley N° 28977, Ley de Facilitacion de
Comercio Exterior, en los términos siguientes:

“8.2 Autorizase al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur a emitir, a
solicitud de parte, las resoluciones anticipadas de origen y de marcado de origen
para las mercancias, de conformidad con lo establecido en los acuerdos comerciales
suscritos por el Peru”.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAZ’

Articulo 15°.- Derogacion del numeral 8.3 del Articulo 8° de la Ley N° 28977, Ley
de Facilitacion de Comercio Exterior

Derdgase el numeral 8.3 del Articulo 8° de la Ley N° 28977, Ley de Facilitacion de
Comercio Exterior.

Articulo 16°.- Sustitucion del texto de la primera disposicion complementaria de
la Ley N° 29263, Ley que Modifica Diversos Articulos del Codigo Penal y de la Ley
N° 28611, Ley General del Ambiente

Sustitlyese el texto de la primera disposicion complementaria de la Ley N° 29263,
Ley que Modifica Diversos Articulos del Cédigo Penal, y de la Ley N° 28611, Ley
General del Ambiente, por el siguiente texto:

“PRIMERA.- De las sanciones a las personas juridicas

En el caso que una persona actuando en nombre de una persona juridica participe
en las actividades descritas en el Libro I, Titulo XVIII del Capitulo Il, Seccién IV
(Corrupcion de Funcionarios) del Cédigo Penal con el propdsito de beneficiarla, la
autoridad administrativa impondra a dicha persona juridica, previo procedimiento
administrativo e independientemente de las sanciones penales previstas en
los supuestos senalados, una multa que podra ascender hasta el doble de los
beneficios obtenidos con la actividad imputada, sin perjuicio de las demas sanciones
administrativas a las que hubiere lugar”.

CONCORDANCIA:  PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA%®

267 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocion Comercial, Capitulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen) y
Anexo 4.1.

268 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Diecinueve(Transparencial, Art. 19°.9.3.
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Articulo 17°.- Creacion de la Unidad de Origen
Créase la Unidad de Origen como drgano de apoyo del Viceministerio de Comercio Exterior.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Para efectos de concluir con la ejecucion de las acciones necesarias
para la implementacion de los compromisos contenidos en el Capitulo de Propiedad
Intelectual del Acuerdo de Promocion Comercial suscrito por el Perd con los
Estados Unidos de América, prorrégase por el ano fiscal 2009 lo dispuesto en la
segunda disposicion transitoria del Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley
de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi), extendiéndose la excepcion
establecida en dicha disposicion respecto de las normas previstas en la Ley N°
29289, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2009.

SEGUNDA.- Toda referencia efectuada, en el marco de la legislacidon nacional, a la
Oficina de Derecho de Autor, Oficina de Signos Distintivos y Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologias, debe entenderse efectuada, respectivamente, a la Direccion de
Derechos de Autor, Direccion de Signos Distintivos y Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias a las que se refiere el Capitulo Il del Titulo V del Decreto Legislativo
N° 1033, que aprueba la Ley de Organizacidon y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competenciay de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

TERCERA.- Cualquier persona agraviada por la realizacion de actividades
tipificadas en los Articulos 186°-A, 194°-A'y 444°-A del Codigo Penal podra exigir la
indemnizacion por los danos y perjuicios ocasionados como consecuencia de tales
actividades, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 1969° del Cédigo Civil.

CUARTA.- El contenido de la modificacion dispuesta en el Articulo 14° de la presente
Ley serd reglamentado dentro de los noventa dias contados a partir de su entrada
en vigencia.

Comunicase al senor Presidente de la Republica para su promulgacion.
Lima, a los trece dias del mes de enero de dos mil nueve.

JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
Presidente del Congreso de la Republica

ALVARO GUTIERREZ CUEVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la Republica

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece dias del mes de enero del ano dos
mil nueve.

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
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lll. DECRETOS LEGISLATIVOS
3.1. DECRETO LEGISLATIVO N° 807

FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI

DECRETO LEGISLATIVO N° 807

(Publicado el 18 de abril de 1996)

CONCORDANCIAS: Ley N° 27444, Art. 231°-A
D.Leg. N° 1075, Quinta Disp. Comp. Final
DIRECTIVA N° 002-2009-TRI-INDECOPI
Ley N° 29571

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la Republica, en virtud de las Leyes N°s. 26553 y 26557, ambas
expedidas de conformidad con el Articulo 104° de la Constitucion Politica del Peru,
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en primer lugar, en materia
de reorganizacion, modificacion de sistemas administrativos en general, asignacion
y ejecucion de funciones de las entidades que lo conforman, y en segundo lugar,
entre otras materias, sobre Libre Competenciay Practicas que la restrinjan o limiten,
Proteccion al Consumidor y Propiedad Intelectual;

Que de conformidad con el Decreto Ley N° 25868 de noviembre de 1992, se creé
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccion de la Propiedad
Intelectual (Indecopil;

Que el Decreto Legislativo N° 701 y sus modificatorias prohibieron las practicas
monopolicas, controlistas y restrictivas de la Libre Competencia en la produccién y
comercializacion de bienes y en la prestacion de servicios, en concordancia con el
Articulo 61° de la Constitucion Politica del Peru;

Que el Decreto Ley N° 26122y sus modificatorias, asi como los Decretos Legislativos
N° 691, N° 716 y sus modificatorias establecieron el conjunto normativo destinado
a la tutela del consumidor, y a la represion de las practicas que, realizadas a través
de cualquier medio, y en especial de la publicidad, violen los derechos de los
consumidores reconocidos en el Articulo 65° de la Constitucion Politica del Peray
distorsionen la competencia leal y auténtica;

Que la experiencia de los tres anos de existencia de Indecopi demuestra la
conveniencia de efectuar determinadas modificaciones en su estructura orgénica a
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fin de dotarlo de mayor efectividad y eficacia en su accion y facilitar el acceso de los
usuarios a los servicios que presta y a los procedimientos que tramita, tal como se
precisa en la Exposicion de Motivos presentada;

Que dicha experiencia demuestra que es necesario reformar el régimen vigente,
adecuadndolo a las nuevas coyunturas y exigencias de una politica sostenida
destinada a crear un marco institucional adecuado para el real funcionamiento de
una economia social de mercado, en concordancia con lo dispuesto en el Titulo Ill de
la Constitucion Politica del Peru;

Que con el objeto de otorgar mayor seguridad a los agentes econdmicos en relacién
con los procesos seguidos ante Indecopi, es necesario que se unifique, simplifique,
y organice adecuadamente la dispersa normativa de procedimientos existente, a
fin de crear un procedimiento agil y eficiente que resulte aplicable a las materias
relacionadas con la Defensa del Consumidor y la Represion de la Competencia
Desleal en el mercado;

Que en concordancia con lo anterior, y a fin de reforzar la actuacidn de Indecopi, es
necesario que se precisen claramente las facultades de las Comisiones y Oficinas
que lo conforman, se eleve substancialmente el monto de las multas, se incremente
la magnitud de las otras sanciones existentes y se simplifiquen los procedimientos
existentes;

Con elvoto aprobatorio del Consejo de Ministrosy con cargo a dar cuenta al Congreso;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI
TiTULO |

CONCORDANCIA:  D.S. N° 044-2006-PCM, Art.15°, Art. 66°

FACULTADES DE LAS COMISIONES Y OFICINAS DEL INDECOPI

Articulo 1°.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades
necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su
competencia. Dichas facultades seran ejercidas a través de las Secretarias Técnicas
o Jefes de Oficinasy de los funcionarios que se designen para tal fin. Podran ejercerse
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se
lleven a cabo para determinar la apertura de un procedimiento.

Articulo 2°.- Sin que la presente enumeracion tenga caracter taxativo cada Comision,
Oficina o Sala del Tribunal del INDECOPI tiene las siguientes facultades:
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a) Exigir a las personas naturales o juridicas la exhibicion de todo tipo de
documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes
de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo,
en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; asi como
solicitar informacion referida a la organizacion, los negocios, el accionariado y
la estructura de propiedad de las empresas.

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto,
a las personas materia de investigacion o a sus representantes, empleados,
funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que
considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus
declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofénicas o
grabaciones en video.

c] Realizarinspecciones, con o sin previa notificacion, en los locales de las personas
naturales o juridicas y examinar los libros, registros, documentacion y bienes,
pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaracidn
de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspeccidn podra
tomarse copia de los archivos fisicos o magnéticos, asi como de cualquier
documento que se estime pertinente o tomar las fotografias o filmaciones que se
estimen necesarias. Para ingresar podra solicitarse el apoyo de la fuerza publica.
De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados
sera necesario contar con autorizacion judicial, la que debera ser resuelta en un
plazo maximo de 24 horas.?’

Articulo 3°.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual del Indecopi podran solicitar informacion a cualquier
organismo publico y cruzar los datos recibidos con aquéllos que obtengan por otros
medios. De la misma manera, podran transferir informacion a otros organismos

269 Articulo modificado por la Cuarta Disposicion Finalde laLey N° 27146, publicada el 24 de junio de 1999.
Texto anterior a la modificacidn:

“Articulo 2°.- Sin que la presente enumeracion tenga caracter taxativo cada Comision u Oficina del
Indecopi tiene las siguientes facultades:

al  Exigir a las personas naturales o juridicas la exhibicién de todo tipo de documentos, incluyendo
los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los
registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su
lectura, asi como solicitar informacion referida a la organizacion, los negocios, el accionariado y la
estructura de propiedad de las empresas.

b)  Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia
de investigacion o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando
los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus
declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofénicas o grabaciones en video.

c)  Realizar inspecciones, con o sin previa notificacién, en los locales de las personas naturales o
juridicas y examinar los libros, registros, documentaciony bienes, pudiendo comprobar el desarrollo
de procesos productivos y tomar la declaracion de las personas que en ellos se encuentren. En
el acto de la inspeccién podra tomarse copia de los archivos fisicos o magnéticos, asi como de
cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografias o filmaciones que se estimen
necesarias. Para ingresar podra solicitarse el apoyo de la fuerza publica. De ser necesario el
descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados serd necesario contar con autorizacion
judicial, la que debera ser resuelta en un plazo méaximo de 24 horas”.
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publicos, siempre que dicha informacion no tuviera el caracter de reservada por
constituir un secreto industrial o comercial.

Articulo 4°.- Toda la informacion que se presente o proporcione a los funcionarios
de una Comision, de una Oficina o de una Sala del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi dentro de un procedimiento
administrativo tendra el caracter de declaracion jurada.

Lastranscripciones de las grabaciones o filmaciones de las declaraciones realizadas
ante los funcionarios de una Comision o una Oficina del Indecopi requieren ser
certificadas por el funcionario autorizado de éstas, constituyendo instrumentos
publicos. Los interesados, sin embargo, podran solicitar el cotejo de la transcripcion
con la version grabada o filmada, a fin de comprobar su exactitud. La exactitud de
las copias de los documentos y registros tomadas por una Comisién u Oficina seran
certificadas por el funcionario autorizado de ésta.

Las respuestas a los cuestionarios o interrogatorios deberan ser categoricas y
claras. Si la persona citada por la Comision u Oficina respectiva se niega a declarar,
la Comision u Oficina apreciara ese hecho al momento resolver, sin perjuicio de lo
establecido en el Articulo 5° de la presente norma.

Articulo 5°.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisién, a una Oficina o a
una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
informacion falsa u oculte, destruya o altere informacidon o cualquier libro, registro
o documento que haya sido requerido por la Comision, Oficina o Sala del Tribunal,
0 sea relevante para efectos de la decision que se adopte, o sin justificacion
incumpla los requerimientos de informacién que se le haga o se niegue a
comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de
las funciones de la Comision, Oficina o Sala del Tribunal, sera sancionado por ésta
con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicara sucesivamente en
caso de reincidencia.?”®

Articulo 6°.- La informacion recibida por una Comision, Oficina o Sala del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un
secreto industrial o comercial, debera ser declarada reservada por la Comision,
Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comision, Oficina o Sala del

270 Articulo modificado por la Cuarta Disposicion Final de la Ley N° 27146, publicada el 24 de junio de 1999.
Texto anterior a la modificacidn:
“Articulo 5°.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisién, a una Oficina o a una Sala del Tribunal
Defensa de la Competenciay de la Propiedad Intelectual informacién falsa u oculte, destruya o altere
cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisién, Oficina o Sala del
Tribunal o sin justificacion incumpla los requerimientos de informacién que se le haga o se niegue
a comparecer o, mediante violencia amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de
la Comision, Oficina o Sala del Tribunal, serd sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni
mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se
duplicard sucesivamente en caso de reincidencia”.
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Tribunal tomara todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reservay
confidencialidad de la informacién, bajo responsabilidad.

Unicamente tendran acceso a los documentos e informacién declarada reservada
los integrantes de la respectiva Comisién, Oficina o Tribunal, los funcionarios
del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y personal
encargados del Tribunal de Defensa de la Competenciay de la Propiedad Intelectual.
Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha informacion o en cualquier
forma incumplan con lo establecido en el presente articulo seran destituidos
e inhabilitados hasta por un plazo de diez afos para ejercer cualquier funcion
publica, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitucién o
inhabilitacion sera impuesta por el Directorio.

Articulo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso
seguido ante el INDECOPI, la comision o direccién competente, ademas de imponer
la sancion que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las
costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En
los procedimientos seguidos de parte ante la Comisidn de Eliminacién de Barreras
Burocraticas, se podra ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya
obtenido un pronunciamiento desfavorable.

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso,
cualquier comision o direccion del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo
a los criterios previstos en el Articulo 118° de la Ley 29571, Cédigo de Proteccion y
Defensa del Consumidor.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputaciéon o de la ausencia de motivo
razonable denuncie a alguna persona natural o juridica, atribuyéndole una infraccion
sancionable por cualquier érgano funcional del INDECOPI, serd sancionado con
una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante
resolucidon debidamente motivada. La sancion administrativa se aplica sin perjuicio
de la sancidn penal o de la indemnizacion por dafnos y perjuicios que corresponda.?”!

271 Articulo modificado por el Articulo 3° de la Ley N° 30056, publicada el 02 de julio de 2013.

Texto anterior a la modificacidn:

“Articulo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comision
o direccion competente, ademas de imponer la sancion que corresponda, puede ordenar que el
infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el
Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier
comision o direccion del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos
en el Articulo 118° del Cédigo de Proteccién y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la
falsedad de la imputacién o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o
juridica, atribuyéndole una infraccion sancionable por cualquier érgano funcional del Indecopi, sera
sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante
resolucion debidamente motivada. La sancion administrativa se aplica sin perjuicio de la sancion
penal o de la indemnizacion por dafios y perjuicios que corresponda”.(*)

(*)  Articulo modificado por la Tercera Disposicién Complementaria Modificatoria de la Ley N°
29571, publicada el 02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) dias calendario contados
a partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EL Peruano, cuyo texto anterior a la
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Articulo 8°.- Las Comisionesy Oficinas podran requerir el auxilio de la fuerza publica
para el desempefo de sus funciones, el mismo que sera prestado de inmediato bajo
responsabilidad.

Articulo 9°.- Las Comisiones y Oficinas podran aprobar pautas o lineamientos que,
sin tener caracter vinculante, orienten a los agentes econémicos sobre los alcances
y criterios de interpretacion de las normas cuya aplicacion tiene encomendada cada
Oficina o Comision.

CONCORDANCIAS: R.N°0191-2005-CAM-INDECOPI
R. N° 0227-2005-CAM-INDECOPI
R. N° 0274-2007-CAM-INDECOPI

Articulo 10°.- Las Comisiones y Oficinas podran dictar, de ser necesario, medidas
cautelares dirigidas a evitar que un dano se torne en irreparable, siempre que exista
verosimilitud del caracter ilegal de dicho dano. Para el dictado de dicha medida sera
de aplicacidn, en lo pertinente, lo previsto en el Procedimiento Unico de la Comision
de Proteccion al Consumidor y de la Comision de Represion de la Competencia
Desleal, sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales de cada Comision
u Oficina.

TiTuLO Il

NORMATIVA SOBRE ELIMINACION DE PRACTICAS MONOPOLICAS,
CONTROLISTAS Y RESTRICTIVAS

Articulo 11°.- Modifiquese el texto de los Articulos 2°, 5° incisos al y f], 6° incisos
a), d) y g), 14°inciso b}, 19° y 23° del Decreto Legislativo N° 701, segln el siguiente
texto:
“Articulo 2°.- La presente Ley es de aplicacion a todas las personas naturales
o juridicas, sean de derecho publico o privado, que realicen actividades
economicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la direccion o la
representacion de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas
participen en la adopcion de los actos y las practicas sancionadas por esta Ley”.

“Articulo 5°.- (...)

presente modificacién es el siguiente:

“Articulo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comision u Oficina
competente, ademas de imponer la sancion que corresponda, podra ordenar que el infractor asuma
el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso
de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comision u Oficina
del Indecopi podra aplicar las multas previstas en el inciso b) del Articulo 38° del Decreto Legislativo
N° 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputacion o de la ausencia de motivo razonable,
denuncie a alguna persona natural o juridica, atribuyéndole una infraccién sancionable por cualquier
6rgano funcional del Indecopi, sera sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolucion
debidamente motivada. La sanciéon administrativa se aplicara sin perjuicio de la sancién penal o de
la indemnizacién por dafios y perjuicios que corresponda”.
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al La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o
adquisicion, o las ofertas de venta o prestacion de productos o servicios.

f)] Otros casos de efecto equivalente”.
“Articulo 6°.- [...)

La fijacion concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

d) La concertacion de la calidad de los productos, cuando no corresponda a
normas técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al
consumidor.

gl La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de
compra o adquisicion, o las ofertas de venta o prestacion, de productos o
servicios”.

“Articulo 14°.- (...)

Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de
una denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen
las Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo acuerdo de
la Comision, podra inmovilizar por un plazo no mayor de dos dias habiles
prorrogable por otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y
registros en general de la persona natural o juridica investigada, tomando
copia de los mismos. En iguales circunstancias, podra retirarlos del local en
que se encuentren, hasta por seis dias habiles, requiriéndose de una orden
judicial para proceder al retiro. La solicitud de retiro debera ser motivada y
sera resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de Primera
Instancia, sin correr traslado a la otra parte”.

“Articulo 19°.- Si la Comisidn estimara que en las infracciones tipificadas en los
incisos al, b) y cJ del Articulo 5° e incisos a), b}, cJ, d), e], f], g, h] e i} del Articulo
6°, el responsable actud dolosamente y que el perjuicio fuera de naturaleza tal
que se hubieran generado graves consecuencias para el interés econémico
general, procedera a formular la correspondiente denuncia penal ante el Fiscal
Provincial Competente. La iniciativa de la accion penal ante el Poder Judicial, por
infraccion del Articulo 232° del Cédigo Penal, compete exclusivamente al Fiscal
Provincial, quien la inicia s6lo luego de recibida la denuncia de la Comision”.

“Articulo 23°.- La Comision de Libre Competencia podra imponer a los
infractores de los Articulos 3°, 5°y 6° las siguientes multas:

a) Si la infraccion fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta
mil (1,000) UITs siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos
brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato
anterior a la resolucion de la Comisidn.

&
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b) Silainfraccion fuera calificada como muy grave, podra imponer una multa
superior a las mil (1,000) UITs siempre que la misma no supere el 10% de
las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes
al ejercicio inmediato anterior a la resolucion de la Comisidn.

En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad econdmica,
industrial o comercial, o recién la hubiera iniciado después del 1 de enero del
ejercicio anterior, la multa no podré superar, en ningun caso las mil (1,000] UITs.

Ademas de la sancion que a criterio de la Comision corresponde imponer a
los infractores, cuando se trate de una empresa o entidad, se podra imponer
una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales
o0 a las personas que integran los 6rganos directivos segun se determine su
responsabilidad en las infracciones cometidas.

Los criterios que la Comisidn tendra en consideracion para determinar la
gravedad de la infraccion y la aplicacion de las multas correspondientes son
los siguientes:

a) La modalidady el alcance de la restriccion de la competencia.

b] La dimension del mercado afectado.

c] La cuota de mercado de la empresa correspondiente.

d) El efecto de la restriccion de la competencia sobre los competidores
efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso econdémico y
sobre los consumidores y usuarios.

e) Laduracién de la restriccién de la competencia.

f) La reiteracion en la realizacion de las conducta prohibidas.

En caso de reincidencia, la Comision podra duplicar las multas impuestas

incrementandolas sucesiva e ilimitadamente. Para calcular el monto de las

multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto Legislativo, se utiliza la UIT
vigente a la fecha de pago efectivo o ejecucion coactiva de la sancion”.?”2

Articulo 12°.- Derdguese los incisos d] y e] del Articulo 5° del Decreto Legislativo
N° 701, agréguese los incisos h), i} y j] al Articulo 6° e incorpérase un parrafo
adicional al Articulo 20° del Decreto Legislativo N° 701:

“Articulo 6°.- (...)

272 Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposicién Complementaria y Derogatoria del Decreto
Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entré en vigencia a los treinta (30)
dias de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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h) La limitacién o el control concertados de la produccidn, la distribucidn, el
desarrollo técnico o las inversiones.

i) El establecimiento, la concertacidn o la coordinacion de las ofertas o de
la abstencion de presentar ofertas en la licitaciones, los concursos, los
remates o las subasta publicas.

jl  Otros casos de efecto equivalente”.
“Articulo 20°.- (...)

Sin perjuicio de lo establecido en el presente articulo cualquier persona podra,
dentrode un procedimiento abierto porinfracciéon ala presente ley, solicitarala
Secretaria Técnica que se le exonere de la responsabilidad que le corresponda
a cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia
de un practica ilegal. De estimarse que los elementos de prueba ofrecidos
son determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaria podra
proponer, y la Comision aceptar, la aprobacién del ofrecimiento efectuado.
Para ello la Secretaria cuenta con todas las facultades de negociacion
que fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento.
El compromiso de exoneracion de responsabilidad sera suscrito por el
interesado y el Secretario Técnico y podra contraer la obligacién de guardar
reserva sobre el origen de las pruebas aportadas si asi lo hubiera acordado la
Comision y la naturaleza de las pruebas asi lo permitiera. EL incumplimiento
de la obligacion de reserva generara en el funcionario las responsabilidades
admnistrativas y penales previstas para el caso de toda informacion declarada
reservada por La Comisidn. La suscripcién del compromiso y el cumplimiento
de lo acordado por parte del interesado lo exonera de toda responsabilidad en
la practica llevada a cabo, no pudiendo la Comisién ni ninguna otra autoridad
seguirle o iniciarle procedimiento por los mismos hechos”.?

Articulo 13°.- Agréguese como Articulo 21° del Decreto Legislativo N° 701 el
siguiente texto:

“Articulo 21°.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido
de parte, la Comision de Libre Competencia podra, dentro del ambito de su
correspondiente competencia, dictar cualquier medida cautelar destinada a
asegurar el cumplimiento de la decision definitiva. Con tal objeto, la Secretaria
Técnica podrd proponer a la Comisidon de Libre Competencia la adopcidn
de la medida cautelar que considere, en especial la orden de cesacién o la
imposicion de condiciones determinadas para evitar el dafo que pudieran
causar las conductas a que el procedimiento se refiere.

273 Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposiciéon Complementaria y Derogatoria del Decreto
Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entré en vigencia a los treinta (30)
dias de su publicacion en el Diario Oficial ELl Peruano.
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La solicitud de medida cautelar se podra presentar en cualquier estado
del procedimiento, aceptandola o desestimandola la Comisidon de Libre
Competencia en un plazo no mayor de 10 dias Utiles. La medida cautelar podra
decretarse aln antes de iniciarse un procedimiento de investigacion. Sin
embargo, dicha medida caducard si no se inicia un proceso de investigacion
dentro de los quince (15) dias Utiles siguientes de su notificacion.

Sielobligadoa cumplir una medida cautelar ordenada por la Comision de Libre
Competencia no lo hiciera, se le impondra automaticamente una sancidon no
menor de 10 ni mayor de 100 UIT, para cuya graduacion se tomara en cuenta
los criterios senalados en el Articulo 23°. La multa que corresponda debera
ser pagada dentro del plazo de cinco dias, vencidos los cuales se ordenara su
cobranza coactiva.

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el parrafo anterior,
la Comisidon podrd imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e
ilimitadamente el monto de la Ultima multa impuesta, hasta que se cumpla la
medida cautelar ordenada. Las multas impuestas no impiden a la Comisidn
imponer otra multa o una sancion distinta al final del procedimiento”.?*

TiTULO 1l

NORMATIVA SOBRE PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y

REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Articulo 14°.- Modifiquese el texto de los Articulos 9°, 16°, 18°,20° y 29° del Decreto
Legislativo N° 691, en los términos siguientes:

“Articulo 9°.- Los anuncios televisivos y/o radiofénicos de tabaco deben
difundirse dentro de un horario comprendido entre las cero horas y las seis
de la manana. La publicidad de bebidas de alto grado alcohélico y de tabaco,
cualquiera que sea el medio de difusidon utilizado, deben estar siempre
dirigidos a adultos y no deben dar la impresidon de que su consumo sea
saludable o que es necesario o conveniente para lograr el éxito personal o la
aceptacion social.

Los anuncios referidos a los servicios de llamadas telefénicas de contenido
erético para entretenimiento de adultos, deben estar dirigidos siempre a
éstos. La difusion de este tipo de anuncios solo estd permitida en prensa
escrita de circulacion restringida para adultos y, en el caso de radio y/o
television, dentro del horario de las cero horas a las seis de la manana. En

274 Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposiciéon Complementaria y Derogatoria del Decreto

Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entré en vigencia a los treinta (30)
dias de su publicacion en el Diario Oficial ELl Peruano.
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todos los casos, la publicidad de estos servicios deberd indicar claramente el
destino de la llamada, la tarifa por minuto, el horario en que ésta es aplicable,
la identificacion del anunciante y de la agencia de publicidad, de ser el caso”.

“Articulo 16°.- ELincumplimiento de las normas establecidas por este Decreto
Legislativo dara lugar a la aplicacion de una sanciéon de amonestacion o de
multa, sin perjuicio de que la Comisidn ordene en su caso la cesacion de los
anuncios y/o la rectificacion publicitaria.

Las multas que la Comision de Represion de la Competencia Desleal podra
establecer porinfracciones al presente Decreto Legislativo seran de hasta cien
(100) UIT. La imposicién y graduacion de las multas sera determinada por la
Comision de Represion de la Competencia Desleal, teniendo en consideracion
la gravedad de la falta, la difusion del anuncio, la conducta del infractor a lo
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercadoy
otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado
adoptar la Comision.

La rectificacion publicitaria se realizara por cuenta del infractor, en la forma
que determine la Comision de Represion de la Competencia Desleal, tomando
en consideracion los medios que resulten idoneos para revertir los efectos
que la publicidad objeto de sancidn hubiera ocasionado”.

“Articulo 18°.- El procedimiento para sancionar las infracciones a las normas
sobre publicidad comercial se regira por lo dispuesto en el Procedimiento
Unico de la Comision de Proteccion al Consumidor y de la Comision de
Represion de la Competencia Desleal”.

“Articulo 20°.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres dias con lo ordenado
en la resolucion que pone fin a un procedimiento, se le impondra una sancion
de hasta el maximo de la multa permitida, segun los criterios a los que hace
referencia el Articulo 16°, y se ordenara su cobranza coactiva. Si el obligado
persiste en el incumplimiento, la Comision de Represion de la Competencia
Desleal podra duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que
se cumpla la resolucion, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante
el Ministerio Publico para que éste inicie el proceso penal que corresponda”.

“Articulo 29°.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, todos
los organismos integrantes del Estado quedan impedidos de aplicar sanciones
en materia de publicidad comercial, debiendo denunciar ante la Comision
de Represion de la Competencia Desleal las infracciones a las normas de
publicidad que conozcan en el area de su competencia, a fin de que este
drgano proceda a imponer las sanciones que legalmente correspondan. Esta
prohibido el control previo de la publicidad en cualquier area o sector de la
actividad econdmica sin excepcion. La fiscalizacidn de los anuncios, en todos
los casos, solo podra realizarse con posterioridad a la difusién de éstos. Es
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nula cualquier sancion dispuesta por un érgano del Estado que contravenga
lo senalado en el presente articulo”.?’

Articulo 15°.- Modifiquese el texto de los Articulos 23°, 24° y 26° del Decreto Ley N°
26122 en los términos siguientes:

“Articulo 23°.- Las pretensiones o pedidos a que se refiere el Articulo 22°
podran acumularse. La acumulacién también podra producirse, en la medida
en que no sean incompatibles, con las acciones que establece la normatividad
sobre publicidad”.

“Articulo 24°.- Elincumplimiento de las normas establecidas por esta Ley dara
lugar a la aplicacion de una sancién de amonestacion o de multa, sin perjuicio
de las medidas que se dicten para la cesacion de los actos de competencia
desleal o para evitar que estos se produzcan.

Las multas que la Comision de Represion de la Competencia Desleal podra
establecer por infracciones a la presente Ley seran de hasta cien (100) UIT. La
imposicion y graduacion de las multas sera determinada por la Comision de
Represion de la Competencia Desleal, teniendo en consideracion la gravedad
de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que
se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada
caso particular, considere adecuado adoptar la Comisidn. La reincidencia se
considerara circunstancia agravante, por lo que la sancién aplicable no debera
ser menor que la sancién precedente”.

“Articulo 26°.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres (3] dias con lo
ordenado en la resolucién que pone fin a un procedimiento, se le impondra
una sancion de hasta el maximo de la multa permitida, segun los criterios a
los que hace referencia el Articulo 24°, y se ordenara su cobranza coactiva.
Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comision de Represion de
la Competencia Desleal podra duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa
impuesta hasta que se cumpla la resolucion, sin perjuicio de poder denunciar
al responsable ante el Ministerio Publico para que éste inicie el proceso penal
que corresponda”.?’

Articulo 16°.- Agréguese un nuevo Articulo 25° del Decreto Ley N° 26122, de acuerdo
al siguiente texto:

275 Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposiciéon Complementaria y Derogatoria del Decreto
Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entré en vigencia a los treinta (30)
dias de su publicacion en el Diario Oficial ELl Peruano.

276 Confrontar con la Segunda Disposicion Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1044, publicado
el 26 de junio de 2008. La citada Ley entrd en vigencia luego de treinta (30) dias calendario de la
fecha de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano y serd aplicable inmediatamente en todas
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que
determinan la escala de sanciones, las que seran aplicables Unicamente a los procedimientos
iniciados con posterioridad a su vigencia.
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“Articulo 25°.- El procedimiento para sancionar las infracciones a las normas
sobre competencia desleal se regira por lo dispuesto en el Procedimiento
Unico de la Comisidon de Proteccion al Consumidor y de la Comision de
Represion de la Competencia Desleal”.?””

Articulo 17°.- Derdguese los Articulos 22° inciso g, 28° y 29° del Decreto Ley N°
26122,y los Articulos 19°, 21°, 22°, 23°, 26°, 27° y 28° del Decreto Legislativo N° 691.
Adicionalmente, déjese sin efecto los parrafos segundo y tercero del Articulo 92° del
Decreto Supremo N° 206-92-EF, las Resoluciones N° 033-93-EF/SAFP y N° 099-93-
EF/ SAFP, los Articulos 13°y 14° del Decreto Supremo N° 20-94-LTINCI y el Decreto
Supremo N° 005-93-ITINCI.

TiTULO IV

NORMATIVA SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR

Articulo 18°.- Modifiquese el texto de los Articulos 3° inciso d], 11°, 13°, 16°, 21°,
22°, 24° inciso g), 38°, 40° y 41° del Decreto Legislativo N° 716, en los términos
siguientes:

“Articulo 3°.- (...)

d) Servicios.- Cualquier actividad de prestacion de servicios, que se ofrece
en el mercado a cambio de una retribucion, inclusive las de naturaleza
bancaria, financiera, de crédito, de seguridad y los servicios profesionales.
Se exceptlan los servicios que se brindan bajo relacion de dependencia”.

“Articulo 11°.- En el caso de la produccion, fabricacion, ensamble, importacion,
distribucion o comercializacion de bienes respecto de los que no se brinde
el suministro oportuno de partes y accesorios o servicios de reparacion y
mantenimiento o en los que dichos suministros o servicios se brinden con
limitaciones, los proveedores deberan informar de tales circunstancias de
manera clara e inequivoca al consumidor. De no brindar dicha informacion
quedaran obligadosy seran responsables por el oportuno suministro de partes
y accesorios, servicios de reparacion y de mantenimiento de los bienes que
produzcan, fabriquen, ensamblen, importen o distribuyan, durante el lapso en
que los comercialicen en el mercado nacional y, posteriormente, durante un
lapso razonable en funcidn de la durabilidad de los productos”.

“Articulo 13°.- Queda prohibida la realizacién de propuestas al consumidor, por
cualquier tipo de medio, sobre un bien o servicio que no hayan sido requeridos
previamente y que generen un cargo automatico en cualquier sistema de
débito o que interpreten el silencio del consumidor como aceptacion a dicho

277 idem.
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cargo. Si con la oferta se envié un bien incluso si se indicara que su devolucion
puede ser realizada sin costo alguno para el receptor, el receptor no esta
obligado a conservarlo ni a restituirlo al remitente”.

“Articulo 16°.- Toda informacion sobre productos de manufactura nacional
proporcionada a los consumidores deberd efectuarse en términos
comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el sistema legal
de unidades de medida. Tratandose de productos de manufactura extranjera,
deberd brindarse en idioma castellano la informacién relacionada con las
condiciones de las garantias, las advertencias y riesgos previsibles, asi como
los cuidados a seguir en caso de que se produzca un dano”.

“Articulo 21°.- El precio a considerar a efectos del pago con tarjeta de crédito
seraelprecioal contado, el proveedor deberdinformar, previay expresamente,
la existencia de cargos adicionales. Toda oferta, promocién rebaja o descuento
exigible respecto de la modalidad de pago al contado, serd también exigible
por el consumidor que efectla pagos mediante el uso de tarjetas de crédito,
salvo que se ponga en conocimiento adecuadamente del consumidor, en la
publicidad o informacion respectiva y de manera expresa, lo contrario”.

“Articulo 22°.- La publicidad relativa a ofertas, rebajas de precios y
promocionesdeberdindicarladuraciénde las mismasyelnumerode unidades
a ofertar. En caso contrario, el proveedor estara obligado a proporcionar a
los consumidores que lo soliciten los productos o servicios ofertados, en las
condiciones senaladas”.

“Articulo 24°.- (...)

gl El derecho que tiene el consumidor a liquidar anticipadamente el
saldo del crédito, con la consiguiente reduccion de los intereses y la
indicacion de los cargos y costos de esta operacidn para el consumidor”.

“Articulo 38°.- La Comision de Proteccion al Consumidor, establecerd,
directamente o mediante convenios con instituciones publicas o privadas,
mecanismos alternativos de resolucidon de disputas del tipo de arbitraje,
mediacion, conciliacion o mecanismos mixtos, que mediante procedimientos
sencillos y rapidos, atiendan y resuelvan con caracter vinculante y definitivo
para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o
usuarios, sin perjuicio de las competencias administrativas.

El incumplimiento de acuerdos, laudos arbitrales o resoluciones en favor
de los derechos de los consumidores constituyen infracciones al presente
Decreto Legislativo.

La Comision queda facultada a sancionar el incumplimiento de los acuerdos,

laudos o resoluciones que pongan fin a la controversia entre los proveedores
y consumidores, de la siguiente manera:
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a) Sielincumplimiento del proveedor afectase un acuerdo:

Aplicar a la parte incumplidora, en calidad de multa hasta el triple de lo
incumplido. En caso de que lo incumplido no implicase el pago de una suma
de dinero, podra imponer multas de hasta dos (2) UIT por cada cinco (5] por
cada cinco dias utiles de incumplimiento, hasta el total cumplimiento.

b) Si el incumplimiento del proveedor afectase un laudo o cualquier
resolucion:

Aplicar a la parte incumplidora, en calidad de multa hasta el triple de lo
incumplido respecto de lo dispuesto en el laudo o resolucion. En caso de que
lo fallado en el laudo o resolucién no implicase el pago de una suma de dinero
podra imponer multas de hasta dos (2) UIT por cada cinco (5) dias Utiles de
incumplimiento, hasta el total cumplimiento.

En todos los supuestos de incumplimiento mencionados, la Comision podra
continuar el procedimiento y pronunciarse conforme a su competencia,
independientemente de que el consumidor opte por la ejecucion de lo
incumplido en la via legal correspondiente”.

“Articulo 40°.- El procedimiento administrativo se inicia a solicitud del
consumidor agraviado o de oficio por decision de la Comision de Proteccion
al Consumidor o de su Secretaria Técnica y se rige por las disposiciones
contenidas en el presente Decreto Legislativo y en el Procedimiento Unico de
la Comisidn de Proteccion al Consumidory de la Comision de Represion de la
Competencia Desleal”.

“Articulo 41°.- ...)
b) Multa, hasta un maximo de cien (100) UIT".278

Articulo 19°.- Agréguese como uUltimo parrafo del Articulo 24° del Decreto Legislativo
N° 716, el siguiente texto:

“Articulo 24°.- (...)
Cuando una entidad bancaria o financiera conceda crédito al consumidor,

estara obligada a informar previamente los datos a que se refieren los incisos
b), c), d}, el y g) del presente articulo”.?”?

278 Confrontar con la Primera Disposicion Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29571, publicada el
02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) dias calendario contados a partir del dia siguiente
de su publicacion en el Diario Oficial EL Peruano.

279 idem.
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Articulo 20°.- Derdguese los Articulos 24° inciso h), 27° y 41° Ultimo pérrafo del
Decreto Legislativo N° 716,280

Articulo 21°.- Agréguese los Articulos 46°, 50° y 51° al Decreto Legislativo N° 716,
en los siguientes términos:

“Articulo 46°.- La autoridad competente para conocer de los procedimientos
administrativos y la imposicién de las sanciones previstas en la presente
norma, es la Comision de Proteccion al Consumidor. La competencia de la
Comision de Proteccién al Consumidor sélo podrad ser negada por norma
expresa de rango legal”.

“Articulo 50°.- El Secretario Técnicoy la Comision de Proteccion al Consumidor
estan facultados para reunir informacion relativa a las caracteristicas y
condiciones de los productos o servicios que se expenden en el mercado,
con el objeto de informar al consumidor para permitirle tomar una adecuada
decision de consumo. La informacion que se ofrezca tendra el caracter de
una opinidn y generara responsabilidad en caso de que la misma haya sido
emitida de manera maliciosa.

Los procedimientos seguidos ante la Comision de Proteccion al Consumidor
tienen caracter publico. En esa medida, el Secretario Técnicoy la Comision de
Proteccion al Consumidor se encuentran facultados para disponer la difusion
de informacion vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente
en atencion a los intereses de los consumidores afectados y no constituya
violacién de secretos comerciales o industriales”.

“Articulo 51°.- El Indecopi, previo acuerdo de su Directorio, se encuentra
legitimado para promover procesos judiciales relacionados a los temas de
su competencia, en defensa de los intereses de los consumidores, conforme
a lo senalado por el Articulo 82° del Cddigo Procesal Civil, los mismos que
se tramitaran en la via sumarisima. En estos procesos se podran acumular
de manera genérica las pretensiones de indemnizacion por dafos vy
perjuicios, reparacion o sustitucion de productos, reembolso de cantidades
indebidamente pagadasy en general cualquier otra pretension necesaria para
tutelar el interés y los derechos de los consumidores afectados, que guarde
conexidad con aquéllas. El Indecopi podra delegar esta facultad en entidades
publicas y privadas que estén en capacidad de representar los intereses de
los consumidores. El Juez admitirad la legitimidad para obrar de la entidad
respectiva, sin mas tramite que la presentacion del documento en que consta
la delegacion efectuada por Indecopi.

El Juez conferira traslado de la demanda el mismo dia que se efectlen
las publicaciones a la que se hace referencia en la norma mencionada
en el parrafo anterior. El Indecopi representara a todos los consumidores

280 fdem.
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afectados por los hechos en que se funde el petitorio si aquéllos no
manifestaran expresamente y por escrito su voluntad de no hacer valer su
derecho o de hacerlo por separado dentro del plazo de 30 dias de realizadas
dichas publicaciones, vencido el cual se citara a la audiencia de conciliacién.

Una vez consentida o ejecutoriada la sentencia que ordena el cumplimiento
de la obligacion demandada, ésta sera cobrada por el Indecopi, quien luego
prorrateard su monto o velard por su ejecucidn entre los consumidores que
se apersonen ante dicho organismo, acreditando ser titulares del derecho
discutido en el proceso.

Transcurrido un ano desde la fecha en que el Indecopi cobre efectivamente
la indemnizacidn, el saldo no reclamado se destinara a un fondo especial
para el financiamiento y la difusion de los derechos de los consumidores,
de informacidn relevante para los mismos y del sistema de patrocinio de
intereses difusos.

Mediante Decreto Supremo se estableceran los alcances y mecanismos para
llevar a cabo el adecuado uso del fondo mencionado en el parrafo anterior, asi
como para regular los procedimientos de distribucion del monto obtenido o de
ejecucion de las obligaciones en favor de los consumidores afectados.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, el Indecopi podra
representar los intereses individuales de los consumidores ante cualquier
autoridad publica o cualquier otra persona o entidad privada, bastando para
ello la existencia de una simple carta poder suscrita por el consumidor
afectado. Tal poder faculta al Indecopi a exigir y ejecutar cualquier derecho
del consumidor en cuestion.?!

TiTULOV

PROCEDIMIENTO UNICO DE LA COMI$I()N DE PROTEQCIéN AL
CONSUMIDOR Y DE LA COMISION DE REPRESION
DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Articulo 22°.- Las disposiciones contenidas en el presente Titulo regirdn los
procedimientos administrativos seguidos ante la Comision de Proteccion al
Consumidor y ante la Comision de Represion de la Competencia Desleal del
Indecopi. El procedimiento seguido ante la Comision de Proteccion al Consumidor
se rige también por las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 716.

281 Confrontar con la Primera Disposicion Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29571, publicada el
02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) dias calendario contados a partir del dia siguiente
de su publicacion en el Diario Oficial EL Peruano.
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Articulo 23°.- El procedimiento ante el drgano funcional correspondiente podra
iniciarse a pedido de parte o de oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante
la presentacion de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de la Comision
conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decision de
la Comisidn o del Secretario Técnico, en este Ultimo caso con cargo de dar cuenta a
la Comisidn.??

Articulo 24°.- El Secretario Técnico se encargara de la tramitacién del procedimiento.
Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

a) Notificar al interesado en caso que sea necesario subsanar omisiones a la
solicitud presentada, y en caso de no producirse tal subsanacién rechazar
definitivamente la solicitud.

b] Someter a la consideracién de la Comisién aquellas denuncias que tengan la
documentacion completa y cumplan con los requisitos exigidos por ley, a efectos
de que esta Ultima las admita a tramite.

c] Admitir denuncias a tramite, en aquellos casos en que la Comision le haya
delegado esta facultad.

d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitacion del procedimiento
mediante oficio, carteles, facsimil, transmision de datos, correo electrénico o
cualquier medio que garantice su recepcion por parte de los destinatarios.

e] Declarar la pertinencia o improcedencia de los medios probatorios ofrecidos por
las partes, disponer de oficio la actuacion de medios probatorios y actuar los que
correspondan.

f] Llevaracabo lasinspecciones e investigaciones necesarias para otorgar mayores
elementos de juicio a la Comision, asi como las fiscalizaciones que, de ser el
caso, se contemplen en disposiciones legales y reglamentarias, que considere
pertinentes o que sean requeridas por la Comision.

g) Conducir las audiencias de conciliacién que sean programadas, o delegar la
conduccidn de ellas en otras personas, de ser el caso.

h) Las demas que el Decreto Ley N° 25868, su Reglamento y demas disposiciones
legales le otorgan.

282 Articulo modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de setiembre de 2000.
Texto anterior a la modificacidn:
“Articulo 23°.- El procedimiento ante la Comisién correspondiente podra iniciarse a pedido de parte
o de oficio. El procedimiento se inicia a pedido de parte mediante la presentacion de una solicitud
dirigida al Secretario Técnico de la Comision conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Unico
de Procedimientos Administrativos del Indecopi. El procedimiento se inicia de oficio por decisién de la
Comision o del Secretario Técnico en este Ultimo caso con cargo a dar cuenta a la Comision”.
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CONCORDANCIA: R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Num. 6.1 de la
Directiva

Articulo 25°.- La Comisidn se pronunciara sobre la admision a trédmite de la denuncia,
el dictado de las medidas cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento,
la resolucion final, y la concesién o denegaciéon de recursos impugnativos.

Articulo 26°.- Una vez admitida a tramite la denuncia, se correrd traslado de la
misma al denunciado, a fin de que éste presente su descargo. El plazo para la
presentacion del descargo serd de cinco (5) dias contados desde la notificacidn,
vencido el cual, el Secretario Técnico declarara en rebeldia al denunciado que no lo
hubiera presentado.

En el caso de los procedimientos de oficio, el plazo para la presentacion de descargos
correra a partir de la fecha en la que el Secretario Técnico notifica al denunciado los
hechos materia de investigacion, asi como la tipificacion y descripcion de la presunta
infraccion. ELl Secretario Técnico podra realizar las inspecciones e investigaciones
que considere necesarias, antes de enviar dicha comunicacion. La notificacion de la
denuncia podra efectuarse simultdneamente con la realizacién de una inspeccion,
ya sea a pedido del denunciante o de oficio, en caso de que el Secretario Técnico
considere que su actuacion sea pertinente.

Articulo 27°.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la
Comisidn podra, dentro del &mbito de su correspondiente competencia, dictar una o
varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento
de la decision definitiva:

a) La cesacidn de los actos materia de denuncia.

b) El comiso, el depdsito o la inmovilizacion de los productos, etiquetas, envases y
material publicitario materia de denuncia.

c] Elcese preventivo de la publicidad materia de denuncia.

d) La adopcién de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras
impidan el ingreso al pais de los productos materia de denuncia.

e] Elcierre temporal del establecimiento del denunciado.

f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algln perjuicio
derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesacion de éste.

La Comision podra, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta
a la solicitada por la parte interesada. En caso de existir peligro actual o inminente
si es que no se adoptan las medidas cautelares correspondientes, el Secretario
Técnico podra imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la Comision.
La Comisidn ratificara o levantara la medida cautelar impuesta.
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Articulo 28°.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida
correctiva ordenada por la Comision no lo hiciera, se le impondra automaticamente
una sancion de hasta el maximo de la multa permitida, para cuya graduacion se
tomara en cuenta los criterios que emplea la Comision al emitir resoluciones finales.
Dicha multa debera ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) dias de notificada,
vencidos los cuales se ordenara su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el
incumplimiento, la Comisién podrd imponer una nueva multa duplicando sucesiva
e ilimitadamente el monto de la Ultima multa impuesta hasta que se cumpla con
la medida cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al
responsable ante el Ministerio Publico para que éste inicie el proceso penal que
corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comision imponer una multa o
sancion distinta al final del procedimiento, de ser el caso.?

Articulo 29°.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse
a tramite la denuncia, el Secretario Técnico podra citar a las partes a audiencia
de conciliacion. La audiencia se desarrollara ante el Secretario Técnico o ante la
persona que éste designe. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la
denuncia, se levantarad un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que
tendrd efectos de transaccion extrajudicial. En cualquier caso, la Comision podra
continuar de oficio el procedimiento, si del analisis de los hechos denunciados
considera que podria estarse afectando intereses de terceros.

Articulo 30°.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a
tramite la denuncia, las partes podran someterse a arbitraje, mediacidn, conciliacion
0 mecanismos mixtos de resolucidn de disputas a cargo de terceros. Si las partes
decidieran someterse a arbitraje, podran suscribir inmediatamente el convenio
arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto
aprobara el Directorio de Indecopi a propuesta de las Comisiones correspondientes.
En cualquier caso, la Comisidn podra continuar de oficio con el procedimiento, si
del andlisis de los hechos denunciados considera que podria estarse afectando
intereses de terceros.

Articulo 31°.- Las partes sélo podran ofrecer los siguientes medios probatorios:

a) Pericia;

283 Articulo modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de julio de 2000.

Texto anterior a la modificacidn:

“Articulo 28°.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la Comisién no lo
hiciera se le impondra automaticamente una sancién de hasta el maximo de la multa permitida, para
cuya graduacion se tomara en cuenta los criterios que emplea la Comisidn al emitir resoluciones
finales. Dicha multa deberéa ser pagada dentro del plazo de cinco (5) dias de notificada, vencidos los
cuales se ordenara su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comision
podra imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la Gltima multa
impuesta hasta que se cumpla la medida cautelar ordenada y sin perjuicio de poder denunciar
al responsable ante el Ministerio Plblico para que éste inicie el proceso penal que corresponda.
Las multas impuestas no impiden a la Comision imponer una multa o sancién distinta al final del
procedimiento”.

« CETE U indecopi




3 5 0 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

b) Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos,
cuadros, dibujos, radiografias, cintas cinematograficas y otras reproducciones
de audio y video, la telematica en general y demas objetos y bienes que recojan,
contengan o representen algun hecho, una actividad humana o su resultado; e

c] Inspeccion.

Excepcionalmente podran actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sélo si a
criterio del Secretario Técnico de la Comisidn éstas revisten especial importancia
para la resolucion del caso.

Articulo 32°.- En caso fuera necesaria la realizacion de una inspeccion, ésta
sera efectuada por el Secretario Técnico o por la persona designada por éste o
por la Comisidn para dicho efecto. Siempre que se realice una inspeccién debera
levantarse un acta que sera firmada por quien estuviera a cargo de la misma, asi
como por los interesados, quienes ejerzan su representacion o por el encargado del
establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado, su representante
o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejara constancia de tal
hecho.

Articulo 33°.- Tanto para la actuacion de las pruebas como para la realizacion de
las diligencias, el Secretario Técnico la persona designada por éste podra requerir
la intervencidn de la Policia Nacional, sin necesidad de notificacidn previa, a fin de
garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Articulo 34°.- Vencido el plazo para presentar el descargo o actuadas las pruebas
que fueren necesarias, el Secretario Técnico pondra en conocimiento de la Comisidn
todo lo actuado. Si de la revision de la informacién presentada, la Comision considera
necesario contar con mayores elementos de juicio, le indicara al Secretario Técnico
que notifique a las partes a fin de que éstas absuelvan las observaciones que se
establezcan en el plazo que aquélla determine, o que actue las pruebas de oficio que
considere necesarias. Las partes deberan absolver las observaciones por escrito,
acompanando los medios probatorios que consideren convenientes.

Articulo 35°.- Una vez puesto en conocimiento de la Comision lo actuado para la
resolucion final, las partes podran solicitar la realizaciéon de un informe oral ante
ésta. La actuacion o denegacion de dicha solicitud quedara a criterio de la Comision,
segun la importancia y trascendencia del caso.

Articulo 36°.- EL monto de las multas que aplique la Comisidon serd calculado en
base a la UIT vigente en el dia del pago voluntario, o en la fecha en que se haga
efectiva la cobranza coactiva.

Articulo 37°.- La sancién de multa aplicable serd rebajada en un veinticinco por
ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la
culminacion del término para impugnar la resolucidon que puso fin a la instancia, en
tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolucidn.
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Articulo 38°.- El Unico recurso impugnativo que puede interponerse durante la
tramitacion del procedimiento es el de apelacion, que procede Unicamente contra
la resolucion que pone fin a la instancia, contra la resolucion que impone multas y
contra la resolucion que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho
recurso es de cinco (5) dias habiles. La apelacion de resoluciones que pone fin a
la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelacion de multas se concede
con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelacion de
medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitdandose también en
cuaderno separado.?

Articulo 39°.- Los gastos por los peritajes realizados, actuacion de pruebas,
inspecciones y otros derivados de la tramitacion del proceso serdn de cargo de
la parte que solicita la prueba, salvo pacto en contrario. En todos los casos, la
resolucion final determinara si los gastos deben ser asumidos por alguna de las
partes, o reembolsados a la otra parte o al Indecopi, segun sea el caso, de manera
adicional a la sancion que haya podido imponerse.

Articulo 40°.- El Secretario Técnico de la Comision queda encargado de llevar un
registro de las sanciones aplicadas, con la finalidad de informar al publico, asi como
para detectar casos de reincidencia.

Articulo 41°.- Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se
computaran en dias habiles y podran excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o
a peticion de parte, si la complejidad del caso lo amerita. En ningln caso se podra
conceder como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido.

284 Articulo modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de julio de 2000.
Texto anterior a la modificacidn:
“Articulo 38°.- EL Unico recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitacién del
procedimiento es el de apelacién, que procede Unicamente contra la resolucién que pone fin a la
instancia, contra la resolucion que impone multas y contra la resolucion que dicta una medida
cautelar. La apelacion de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederad con efecto
suspensivo. La apelacion de multas se concederd con efecto suspensivo, pero serd tramitada
en cuaderno separado. La apelacion de medidas cautelares se concedera sin efecto suspensivo,
tramitandose también en cuaderno separado”. 2"
(1) De conformidad con la Décimotercera Disposicion Final de la Ley N° 27809, publicada el 08 de
agosto de 2002, que entrd en vigencia a los sesenta dias (60) siguientes de su publicacién (Décimo
Sexta Disposicion Final), para efectos de lo establecido en este articulo, el plazo para la interposicion
del recurso de apelacion es de cinco (5) dias habiles.
(2] Articulo modificado por la Primera Disposicién Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571,
publicada el 02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) dias calendario contados a partir del
dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
(*) Articulo modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de julio de 2000, cuyo
texto es el siguiente:
“Articulo 38°.- EL Unico recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitacién del
procedimiento es la apelacion contra la resolucidn que pone a la instancia. El plazo para interponer
dicho recurso a de cinco (5) dias. No cabe plantear el recurso de reconsideracion. La interposicion
de recursos impugnativos no procede contra la resolucion que impone medida cautelar, ni contra
cualquier otra resolucion que no ponga fin a la instancia. Sin embargo, el afectado por una medida
cautelar podra solicitar ante la propia Comisién su modificacion o levantamiento, si aporta nuevos
elementos de juicio que lo justifiquen”.
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TiTULO VI

ELIMINACION DE EXIGENCIAS Y FORMALIDADES COSTOSAS

Articulo 42°.- En los procedimientos seguidos ante todas las Oficinas, Comisiones y
el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi no
es obligatoria la intervencion de abogado y en consecuencia no puede establecerse
como requisito de admisibilidad de los recursos que se presenten en dichos
procedimientos que éstos estén autorizados por letrado.

Sin embargo, las partes tienen el derecho de hacerse asesorar o representar
por abogado en cualquier procedimiento sequido ante Indecopi. En este caso, las
Oficinas, Comisiones y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual deberan brindarle las maximas facilidades para el ejercicio de su funcion,
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Legislativoy en sus disposiciones
reglamentarias.

TiTULO VI

PUBLICACION DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA

Articulo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos
particulares interpreten de modo expreso y con caracter general el sentido de la
legislacion constituirdn precedente de observancia obligatoria, mientras dicha
interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente motivada de la propia
Comisidn u Oficina, segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio de Indecopi, a solicitud de los 6rganos funcionales pertinentes, podra
ordenar la publicacion obligatoria de las resoluciones que emita la institucion en el
Diario Oficial ELPeruano cuando lo considere necesario por tenerdichas resoluciones,
las caracteristicas mencionadas en el parrafo anterior o por considerar que son de
importancia para proteger los derechos de los consumidores.

CONCORDANCIAS: R.N°0197-2005-TDC-INDECOPI, Art. 3°
R. N° 0707-2006-TDC-INDECOPI, Resolutivo Tercero
R. N° 0018-2008-TDC-INDECOPI
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TiTULO VIII

PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS

Articulo 44°.- Es incompatible con el desempeno de las funciones de miembro del
Directorio, vocal del Tribunal, Jefe de Oficina y Secretario Técnico ejercer el cargo
de Presidente de la Republica, Vicepresidente, Miembro del Congreso, Contralor
General de la Republica, Ministro de Estado, Miembro del Consejo Nacional de la
Magistratura, Subcontralor General de la Republica, Viceministro y Director General
de Ministerio, Alcalde y cualquier otro cargo en que se ejerza autoridad politica,
mientras ejerza el cargo o hasta seis meses después de cesar en el mismo por
cualquier causa.

Articulo 45°.- Los miembros del Directorio, los vocales del Tribunal, los miembros
de las Comisiones, los Jefes de Oficina, los Secretarios Técnicos, y, en general, el
personal de Indecopi o los que ocupen cargos funcionales o equivalentes en las
entidades delegadas de acuerdo al Decreto Legislativo N°788, estan prohibidos de:

a) Defender o asesorar publica o privadamente causas ante el Indecopi, o ante
cualquier entidad delegada de acuerdo al Decreto Legislativo N° 788, salvo causa
propia o lade su conyuge o concubino. Esta prohibicion subsistird a su alejamiento
del cargo para aquellas causas en que hubiesen participado directamente como
funcionarios de Indecopi o de una entidad delegada segun fuera el caso.

b) Aceptar de los usuarios o sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones,
obsequios, atenciones, agasajos o sucesidn testamentaria en su favor o en
favor de su conyuge o concubino, ascendiente, descendiente o hermano, por el
ejercicio de sus funciones.

c) Admitir o formular recomendaciones en procesos seguidos ante el Indecopi
o cualquier entidad delegada de acuerdo al Decreto Legislativo N° 788, salvo
aquellas que les corresponde efectuar en ejercicio de las competencia de su
cargo.

d) Enelcasode losvocalesdel Tribunal, miembros de Comisionesy Jefes de Oficina
sostener conversaciones con las partes, o sus abogados, o representantes, en las
que se toquen o discutan las posiciones planteadas en un expediente en tramite
ante dicho funcionario o ante el érgano funcional del cual forma parte dicho
funcionario, salvo que esté presente la otra parte, su abogado o su representante
en dicha conversacién.

Articulo 46°.- Los vocales del Tribunal, los miembros de las Comisiones, los
Jefes de Oficina y los Secretarios Técnicos y los que ocupen cargos funcionales
equivalentes en las entidades delegadas de acuerdo al Decreto Legislativo N°788
son recusables por las causales previstas en el Articulo 17° de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos. EL rgano o funcionario que conoce
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del procedimiento conocera también de la recusacién, la misma que debera
formularse por escrito.

El drgano o funcionario que acepte la procedencia de la causal deberd abstenerse de
conocer el caso en cuestion, pero de no aceptarla emitira un informe al respecto vy,
formara un cuaderno, remitiéndolo al Presidente de la Sala competente del Tribunal
para que resuelva sobre la procedencia de la causal, sin que esto pueda suspender
el procedimiento. En caso de que se invoque o se refiera a un vocal del Tribunal, se
remitira el cuaderno a la otra Sala para que ésta resuelva.

También resultan aplicables a las personas mencionadas los supuestos de
responsabilidad previstos en el Articulo 28° de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos y las sanciones previstas en la Ley de Bases de
la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N° 276, en lo que sea pertinente.
Corresponde al Organo de Control Interno del Indecopi realizar las investigaciones
correspondientes, sea de oficio 0 a instancia de parte. Las sanciones a que se refiere
este articulo seran impuestos por el Directorio del Indecopi.

TiTULO IX

NORMATIVA SOBRE EL TRIBUNAL

Articulo 47°.- Derdguese el inciso d) del Articulo 13° y modifiquese los Articulos 11°
y 12° del Decreto Ley N° 25868, en los términos siguientes:

“Articulo 11°.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectualestd constituido pordos Salas: laSalade Defensade laCompetencia,
que, conocera de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las
Comisiones del Indecopi y la Sala de la Propiedad Intelectual, que conocera
de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las Oficinas del
Indecopi. Cada Sala contara con el apoyo de un Secretario Técnico, que sera
designado por el Directorio.

La Sala de Propiedad Intelectual esta integrada por cuatro vocales y la Sala
de Defensa de la Competencia por seis vocales, todos ellos designados por
Resolucion Suprema refrendada por el Ministerio de Industria, Turismo,
Integracion y Negociaciones Comerciales Internacionales a propuesta de
Directorio el que tomara en consideracion la opinion del Consejo Consultivo.
Los vocales reunidos en Sala Plena elegirdn de su seno un Presidente y un
Vicepresidente por un periodo de un ano. Asimismo, cada Sala elegira a un
Presidente y Vicepresidente de Sala por el mismo lapso. Los Vicepresidentes
podran sustituir a los Presidentes en casos de bajas o impedimento. Los
cargos son ejercidos por un periodo de un afo, siendo posible la reeleccion.?

285 Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 25 de abril de 1996.

@ PERU

m Indecopi



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En caso de ausencia o impedimento de algun vocal, un vocal de una Sala podra
ser también reemplazado por un vocal de la otra para completar el quérum
necesario.

Con la periodicidad que determine el Presidente de Tribunal, o cuando las
necesidades funcionales lo exijan lo soliciten al menos tres vocales o el
Directorio de Indecopi, se producira la reunion de Sala Plena del Tribunal
con la asistencia de los vocales integrantes de ambas salas. Las funciones
del Secretario Técnico, en el caso de Sala Plena, seran ejercidas por el
Secretario Técnico de la Sala a la cual pertenezca el Presidente del Tribunal.
El quérum para la reunion de Sala Plena es de siete vocales, tomando las
decisiones por mayor la simple de los vocales asistentes, teniendo el
Presidente del Tribunal voto dirimente. La Sala Plena se reunird para:

a) Dictar directivas para la determinacién de las competencias entre los
distintos 6rganos funcionales.

b] Resolver las contiendas de competencia que surjan entre los 6rganos
funcionales.

c] Designar al Presidente del Tribunal.
d) Dictar directivas de orden procesal.

e) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y
funcionamiento”.

“Articulo 12°.- Son requisitos para ser designado miembro del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ser profesional
titulado connomenosde cinco anos de experiencia profesionaly conreconocida
solvencia moral. El cargo de vocal del Tribunal podra ser desempenado a
tiempo completo o a tiempo parcial, segun establezca el Directorio en cada
caso”.

Articulo 48°.- Modifiquese el Articulo 14° del Decreto Ley N° 25868 en los términos
siguientes:

“Articulo 14°.- La Sala de Propiedad Intelectual requiere la concurrencia
de tres vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones por dos votos
conformes. El Presidente de la Sala tiene voto dirimente en caso de empate.
La Sala de Defensa de la Competencia requiere la concurrencia de cuatro
vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones por tres votos conformes.
El Presidente de la Sala tiene voto directamente en caso de empate.

Las audiencias son publicas, salvo que la Sala considere que el caso amerita reserva
porque podria vulnerarse el secreto industrial o comercial de cualquiera de las
partes involucradas en el proceso”.
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TiTULO X

NORMATIVA SOBRE LAS COMISIONES

Articulo 49°.- Modifiquese los Articulos 18°, 19° incisos ¢} y d], 20° incisos al y ¢}, 27°
y 4° del Decreto Ley N°25868 en los términos siguientes:

“Articulo 18°.- El Indecopi tiene siete Comisiones destinadas a la proteccion
de la competencia y de los derechos de los consumidores, asi como facilitar
a los agentes econdmicos el acceso, permanencia y salida del mercado, que
son las siguientes:

a)l Comisidn de Libre Competencia;

b] Comisién de Fiscalizacion de Dumping y Subsidios;

c) Comisién de Proteccion al Consumidor;

d) Comisién de Represidn de la Competencia Desleal;

e) Comision de Reglamentos Técnicos y Comerciales,

f) Comision de Salida del Mercado;y

g) Comisidn de Acceso al Mercado”.

“Articulo 19°.- (...)

c) Estén integradas por seis miembros, uno de los cuales la preside;
d) Eligen a su Presidente y Vicepresidente:”

“Articulo 20°.- (...)

a) Son designados por el Directorio del Indecopi previa opinidn del Consejo
Consultivo.

c) El cargo de Presidente es ejercicio por un afo, transcurrido el cual quien
detente el cargo puede ser reelegido, siendo el limite maximo para el
ejercicio del cargo 5 anos consecutivos;”

“Articulo 27°.- Las resoluciones de las Comisiones que pongan fin a la
instancia podran ser apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual.

ElSecretario Técnico de la Comision podra apersonarse, en los procedimientos
iniciados o impulsados de oficio, ante el Tribunal a fin de sustentary defender
las resoluciones que hubiese dictado su Comision en las apelaciones
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que se hubieran planteado contra ellas. Dicha defensa se ejercera en aquellos
casos en que la Comision respectiva lo considere necesario y sera ejercida por
el Secretario Técnico o la persona que éste designe”.

“Articulo 49°.- Todos los cargos que desempefan las personas que laboran
en el Indecopi son remunerados, con excepcidn de los miembros del Consejo
Consultivo. El pago de la remuneracion a que se refiere el parrafo anterior
procede siempre que no se trate de funcionarios o servidores publicos que
desempenan otros empleos o cargos remunerados por el Estado. En este
ultimo caso perciben una dieta, conforme a lo que establezca el Reglamento
del presente Decreto Ley”.

Articulo 50°.- Agréguese un parrafo adicional al Articulo 26° e incorporese el
Articulo 26° BIS al Decreto Ley N° 25868, en los términos siguientes:

“Articulo 26°.- (...)

La Comisién de Reglamentos Técnicos y Comerciales es el Organismo
Nacional de Normalizacién y Acreditacion”.

“Articulo 26° BIS.- La Comision de Acceso al Mercado es competente para
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administracion
Publica, incluso del ambito municipal o regional, que impongan barreras
burocraticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso
o permanencia de los agentes econdmicos en el mercado, en especial de
las pequenas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones
sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N°s. 283, 668, 757,
el Articulo 61° del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial
los principios generales de simplificacion administrativa contenidos en su
Articulo 2°, asi como las normas reglamentarias pertinentes.

Ninguna otra entidad de la Administracion Publica podra arrogarse estas
facultades. La Comision, mediante resolucion, podra eliminar las barreras
burocraticas a que se refiere este articulo.

La Comision podra imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios
que impongan la barrera burocratica declarada ilegal, sin perjuicio de
la responsabilidad administrativa y la formulacion de la denuncia penal
correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta
leve con sancién de amonestacidn; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT
y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.

Encaso que la presunta barrera burocratica haya sido establecida en un Decreto
Supremo o Resolucién Ministerial, la Comision no podra ordenar su derogatoria
o implicacion ni imponer sanciones. En tal supuesto el pronunciamiento de la
Comisidn se realizara a través de un informe que sera elevado a la Presidencia
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de
Ministros a fin de que este adopte las medidas que correspondan.
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Lo dispuesto en el parrafo que antecede también serad de aplicacion a la
Comision de Reglamentos Técnicos y Comerciales a que se refiere el articulo
anterior.

Articulo 51°.- Modifiquese el Articulo 46° del Decreto Ley N° 25868 en los términos
siguientes:

“Articulo 46°.- Cada una de las Comisiones a que se refiere el Capitulo Il del
Titulo V del presente Decreto Ley, cuenta con una Secretaria Técnica que
le sirve de drgano de enlace con la estructura orgéanica administrativa del
Indecopi.

Cada una de las Secretarias Técnicas a que se refiere el parrafo anterior
depende funcionalmente de su correspondiente Comision y esta a cargo de
una o mas personas, designadas por el Directorio del Indecopi, teniendo en
cuenta las propuestas de la Comisidn respectiva.

En caso de ausencia o impedimento de quien se encuentra nombrado para
ejercer la Secretaria Técnica, asumird sus funciones la persona que la
Comision designe para el efecto, quien actuard como Secretario Técnico
encargado. Dicha encargatura no podra comprender un periodo superior a
un mes. Luego de dicho plazo corresponde al Directorio de Indecopi designar
a la persona que ejerza el caso. Este articulo es también aplicable a los
Secretarios Técnicos del Tribunal, en lo que fuera pertinente”.

Articulo 52°.- Modifiquese la Tercera Disposicion Complementaria del Decreto Ley
N° 26116, Ley de Reestructuracion Empresarial, en los siguientes términos:

“La Comision de Salida del Mercado es competente para conocer sobre
la declaratoria de insolvencia de los deudores, el reconocimiento de la
titularidad, legitimidad y cuantia de los créditos, la realizacion de las Juntas
de Acreedores y todos los demas asuntos relacionados con dichos temas,
conforme a lo establecido en el presente Decreto Ley”.

Articulo 53°.- En toda norma vinculada con la aplicaciéon del Decreto Ley
N° 26116, Ley de Reestructuracion Empresarial, o con la declaracidn de insolvencia,
reestructuracion, liquidacion o quiebra de empresas o personas naturales que
realicen actividad empresarial en forma individual, cuando se refiera ala Comision de
Simplificacion del Acceso y Salida del Mercado, se entendera referida a la Comision
de Salida del Mercado. En toda norma vinculada a la eliminacion de barreras
burocraticas tal como ha quedado definida en el Articulo 26° BIS del Decreto Ley
N° 26868, cuando se mencione a la Comision de Simplificacion de Acceso y Salida
del Mercado, se entendera referida a la Comision de Acceso al Mercado.

Asimismo, entiéndase que toda referencia a la Comision de Supervision de
Publicidad y Represion a la Competencia Desleal en cualquier norma legal, ha
quedado sustituida por la referencia a la Comision de Represion a la Competencia
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Desleal. Por otra parte, cualquier referencia a la Comisiéon de Supervision de
Normas Técnicas, Metrologia, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias
ha quedado sustituida por la referencia a la Comision de Reglamentos Técnicos y
Comerciales.

Articulo 54°.- Cuando en un procedimiento a cargo de la Comisién de Salida del
Mercado surjan controversias entre las partes involucradas, y siempre que éstas
lo soliciten y la Comisidn lo acepte en este sentido, la resoluciéon que emita la
Comision sobre el tema materia de controversia tendra caracter de laudo arbitral
definitivo e inapelable, siempre que en la tramitacion se haya cumplido con las
disposiciones contenidas en el reglamento que se menciona en el parrafo siguiente.

Las partes se sujetaran al reglamento arbitral que haya elaborado la Comision de Salida
del Mercado y que haya sido aprobado por el Directorio del Indecopi. La existencia de
esta via no enerva el derecho de las partes a someterse a un arbitraje distinto.

TiTULO XI

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EXTRANJERA

Articulo 55°.- Transfiérase las funciones de la Oficina de Transferencia de Técnologia
Extranjera a las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologias.

Articulo 56°.- Se entienden registrados los contratos de transferencia de tecnologia
extranjera a que se refiere la Decision N° 291 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena con el registro de las licencias de uso de signos distintivos ante la Oficina
de Signos Distintivos del Indecopi; con el registro de la licencia para la explotacion
de patentes u otros derechos de propiedad industrial y la inclusion en el listado
de licencias de uso de tecnologia, asistencia técnica, ingenieria basica y de detalle,
gerencia y franquicia, de origen extranjero ante la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del Indecopi, segun corresponda.

Articulo 57°.- Quedan establecidos como Organismos Nacionales Competentes,
para efectos del registro de contratos de transferencia de tecnologia extranjera a
que se refiere la Decision N° 291 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, la Oficina
de Signos Distintivos o la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi,
segun corresponda.

TiTULO XII

NORMATIVA SOBRE LAS OFICINAS

Articulo 58°.- Modifiquese los Articulos 30°, 32° inciso a) y 38° del Decreto Ley N°
25868, segun el siguiente texto:
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“Articulo 30°.- El Indecopi tiene tres oficinas destinadas a la proteccion de los
derechos de la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, que son
las siguientes:

a) La Oficina de Signos Distintivos;

b) La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias; y
c] La Oficina de Derechos de Autor”.

“Articulo 32°.- (...)

a) Son designados por el Directorio del Indecopi, previa opinion del Consejo
Consultivo™.

“Articulo 38°.- Las resoluciones de las Oficinas a que se refiere el presente
capitulo podran ser apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual. El Jefe de Oficina podra apersonarse, en los
procedimientos iniciados o impulsados de oficio ante el Tribunal a fin de
sustentary defender las resoluciones que hubiese dictado en las apelaciones
que se hubierdan planteado contra ellas. Dicha defensa se ejerceran en
aquellos casos en que el Jefe de Oficina respectivo lo considere necesario y
sera ejercida por el Jefe de Oficina o por la persona que éste designe”.

TiTULO X111

NORMATIVA SOBRE EL DIRECTORIO

Articulo 59°.- Modifiquese los incisos c] y d] y agréguese los incisos e} y f] al Articulo
4° del Decreto Ley N°© 25868, los que quedaran redactados de la siguiente manera:

“Articulo 4°.- (...)

c] Designar a los miembros del Consejo Consultivo, a los miembros de las
Comisiones y a sus Secretarios Técnicos, a los Secretarios Técnicos del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, asi
como los Jefes de las Oficinas a que se refieren los Capitulos Il y IIl del
Titulo V del presente Decreto Ley. Para la eleccion de los miembros de las
Comisiones y de los Jefes de Oficina contard con la opinidon que emita el
Consejo Consultivo.

d) Expedir directivas normando el funcionamiento administrativo del
Indecopi, en el marco de las normas contenidas en el presente Decreto
Leyy en su reglamento.
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e)] Crear o desactivar, asi como modificar el régimen de las Gerencias y
Subgerencias de la institucion.

f) Otras que se le encomienden”.

TiTULO XIV

NORMATIVA SOBRE EL CONSEJO CONSULTIVO

Articulo 60°.- Modifiquese los Articulos 6°, 7° inciso e) y 8° del Decreto Ley N°
25868, en los términos siguientes:

“Articulo 6°.- El Consejo Consultivo es el 6rgano de consulta del Indecopi.
Estd integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad
y experiencia. En su designaciéon deberd buscarse que sus integrantes
representen distintos sectores de la actividad publica y privada que guarden
relacion con el rol y funciones de Indecopi y que reflejen pluralidad de
perspectivas.

“Articulo 7°.- (...)

e) Emitir opinidn, a solicitud del Directorio en la designacién de los vocales del
Tribunal de Defensa darle de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,
los miembros de las Comisiones y los Jefes de Oficina”.

“Articulo 8°.- El Consejo Consultivo serd presidido por el Presidente del
Directorio del Indecopi y estara integrado por un nimero no menor a seis
y no mayor a doce miembros. La designacion de sus integrantes asi como
la determinacion del ndmero de miembros corresponde al Directorio del
Indecopi”.

TiTULO XV

NORMATIVA SOBRE LAS GERENCIAS

Articulo 61°.- Agréguese un Gltimo parrafo al Articulo 44° del Decreto Ley N° 25868,
de acuerdo al siguiente texto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, el Directorio se
encuentra facultado para crear nuevas Gerencias y Subgerencias, asi como
para desactivarlas o modificar su régimen, de acuerdo con las necesidades
de la institucidn, y siempre dentro del marco de lo que dispongan las normas
presupuestarias”.
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Articulo 62°.- Modifiquese el Articulo 45° del Decreto Ley N° 25868, de acuerdo al
siguiente texto:

“Articulo 45°.- Las funciones especificas de cada una de las Gerencias se
establece en el Reglamento del presente Decreto Ley y en los acuerdos que
sobre el particular tome el Directorio del Indecopi”.

TiTULO XVI

DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS

Articulo 63°.- En los casos en que las Comisiones, Oficinas o el Tribunal de Defensa
de la Competenciay de la Propiedad Intelectual del Indecopi ordenen la incautacion
o decomiso de bienes, ya sea de manera provisional o definitiva, dichos bienes seran
depositados en el lugar que para el efecto senale el accionante, a su cuenta, costo
y riesgo, debiendo designarse al depositario en el propio acto de la diligencia. El
depositarioalaceptarelcargo serainstruido de sus obligacionesyresponsabilidades.
Cuando la incautacion o decomiso sea ordenado de oficio, correspondera al Indecopi
la designacion del depositario.

Luegode consentida laresolucion de primera instancia o agotada laviaadministrativa
en los procedimientos a que se refiere el parrafo anterior, y no habiéndose impugnado
lo ordenado ante el Poder Judicial dentro del término de ley, los bienes incautados o
decomisados seran adjudicados por el Directorio del Indecopi a entidades estatales
que desarrollen labores o programas de apoyo social, a instituciones sin fines de
lucro o a actividades benéficas, las mismas que deberan velar por que dichos bienes
no sean comercializados, salvo en los casos a que se refiere el siguiente parrafo.

Tratdndose de bienes que consignen un signo distintivo ilegitimo o utilicen
derechos de propiedad intelectual de manera ilegal, se procederd, de ser posible,
a la destruccion o eliminacion de dichos signos distintivos ilegitimos o derechos de
propiedad usados ilegalmente, antes de proceder a su adjudicacion.

El Indecopi procederd a la destruccion de los bienes incautados o decomisados, una
vez transcurridos los términos de ley conforme a lo prescrito en el parrafo anterior,
en los casos siguientes:

a) Cuando atenten contra la salud, la moral o el orden publico; o
b] Cuando su distribucion cause un perjuicio econdémico directo al titular del derecho

de propiedad intelectual por generarle una restriccion a su actividad comercial o
constituir competencia en el mercado.
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TiTULO XVII

PROCESOS JUDICIALES

Articulo 64°.- Modifiquese el Articulo 17° del Decreto Ley N° 25868, de acuerdo al
siguiente texto:

“Articulo 17°.- Las resoluciones que expida el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual podran ser impugnadas en la via
judicial, en primerainstancia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
de la Republica a que se refiere el Articulo 33° de la Ley Organica del Poder
Judicial. Las resoluciones que expida la referida Sala podran ser apeladas, en
segunda instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la Republica.

Las resoluciones emitidas por las Comisiones, Oficinas o el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se ejecutaran
inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado interponga los recursos
impugnatorios que la ley le otorga. Unicamente se suspendera la ejecucién
de lo resuelto por algun drgano funcional del Indecopi cuando el Tribunal de
Defensa de la Competencia o la Corte Suprema del Poder Judicial, de ser el
caso, dispusieran expresamente la suspension de los efectos de la resolucidn
impugnada”.

Articulo 65°.- Los drganos funcionales de Indecopi suspenderan la tramitacion de
los procedimientos que ante ellos se siguen sélo en caso de que, con anterioridad
al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que
verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestion contenciosa que, a
criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de
la Comision u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no
puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.

CONCORDANCIA: R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Num. 4.6 y 5.1 de la
Directiva

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los actuales vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual seguirdn conociendo de las apelaciones que se planteen
contra las resoluciones de las Comisiones y Oficinas, hasta que se instalen la Sala
de Defensa de la Competencia y la Sala de Propiedad Intelectual, creadas por el
presente Decreto Legislativo.

Segunda.- Las normas de procedimientos contenidas en el presente Decreto
Legislativo seran de aplicacion a los procedimientos iniciados luego de la entrada
en vigencia del mismo.
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Tercera.- Las personas que actualmente se desempenan como miembros suplentes
de las Comisiones del Indecopi se convertiran en miembros titulares a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo.

Cuarta.- Las Comisiones de Indecopi que tengan a su cargo expedientes que de
acuerdo al Articulo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 sean de competencia de la
Comision de Acceso al Mercado, deberan remitirlos de manera inmediata a esta
Ultima Comision una vez instalada ésta.

Quinta.- A efectos de adecuar la estructura organizativa del Indecopi a las
modificaciones dispuestas en la presente norma y con cargo a sus recursos
propios, exonéresele por el plazo de 180 dias calendario, computados a partir
de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, de las normas
de austeridad en materia de contratacion de personal y remuneraciones
establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, facultdndolo a modificar su
cuadro de asignacion de personal y a efectuar recategorizaciones, dando
cuenta de tales acciones a la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado.

Sexta.- En tanto no se dicten las disposiciones que establezcan las normas de
procedimiento para la tramitacidn de acciones de oficio o a peticion de parte ante la
Comision de Reglamentos Técnicos y Comerciales y ante la Comisidn de Acceso al
Mercado, seran de aplicacion las normas del Procedimiento Unico contenidas en el
Titulo V del presente Decreto Ley, en lo que fuera pertinente.

Sétima.- Por Decretos Supremos refrendados por el Ministerio de Industria,
Turismo e Integracion y Negociaciones Comerciales Internacionales se aprobaran
los Textos Unicos Ordenados de los Decretos Leyes N°s. 25868y 26122, los Decretos
Legislativos N°s. 691, 701 y 716; de los Decretos Supremos N° 025-93-ITINCI y N°
020- 94-ITINCI; y, de las demas normas relacionadas a los temas del Indecopi.

Octava.- Por Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de
Ministros se aprobara la lista de organismos de la Administracion Publica en los que

no se requerira de la intervencidn de abogado para la tramitacion de procedimientos
administrativos.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Déjese sin efecto el Decreto Supremo N° 075-93-EF, asi como los Articulos
19°,20°y 23° del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI y todas las demdas normas que

se opongan al presente Decreto Legislativo.

Segunda.- El presente Decreto Legislativo entrara en vigencia desde el dia siguiente
a su publicacion en el Diario Oficial ELl Peruano.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Republica.

"
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis dias del mes de abril de mil
novecientos noventiséis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la Republica

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

LILLIANA CANALE NOVELLA

Ministra de Industria, Turismo, Integracién
y Negociaciones Comerciales Internacionales
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3.2. DECRETO LEGISLATIVO N° 822

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
DECRETO LEGISLATIVO N° 822%¢
(Publicado el 24 de abril de 1996)

CONCORDANCIAS: R.J. N° 0276-2003-ODA-INDECOPI
D.S. N° 008-2004-ED, Art. 53°
D. Leg. N° 1092

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la Republica en virtud de la Ley 26557, expedida de conformidad
con el Articulo 104° de la Constitucion Politica del Peru, ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Derechos de Autor;

Que, con posterioridad a la dacion de la Ley 13714 se han aprobado diversas normas
como la Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena que aprueba el
Régimen Comun sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos;

Que, del mismo modo el Perd ha asumido compromisos internacionales a través de
la adopcion del Convenio de Bernay el acuerdo ADPIC a fin de asegurar a los autores
y demas titulares una efectiva proteccion;

Que, es necesario unificar, a fin de permitir y facilitar su aplicacion dando mayor
seguridadjuridica, enunsolo cuerpo normativo las normas nacionales, subregionales
y multilaterales, adoptadas por el Pert en materia de Derechos de Autor y Derechos
Conexos;

Que, la experiencia de los tres anos de existencia de Indecopi demuestra la
conveniencia de efectuar determinadas modificaciones a la Legislacion de Derechos
de Autor, a fin de dar mayor efectividad y eficacia en su accion;

Conelvoto aprobatorio del Consejo de Ministrosy con cargo a dar cuenta al Congreso;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

286 De conformidad con la Sexta Disposicion Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28131,
publicada el 19 de diciembre de 2003, se derogd el presente Decreto Legislativo en la parte que
oponga a la Ley N° 28131.
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LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
TiTULO PRELIMINAR

Articulo 1°.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la proteccion
de los autores de las obras literarias y artisticas y de sus derechohabientes, de
los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la
salvaguardia del acervo cultural.

Esta proteccidon se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del
autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicacion o divulgacion.

Articulo 2°.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas
formas derivadas tendran el significado siguiente:

1.

2.

Autor: Persona natural que realiza la creacion intelectual.

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita,
interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artistica o una
expresion del folklore, asi como el artista de variedades y de circo.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA2?

Ambito doméstico: Marco de las reuniones familiares. realizadas en la casa
habitacion que sirve como sede natural del hogar.

Base de Datos: Compilacion de obras, hechos o datos en forma impresa, en
unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.

Comunicacion publica: Todo acto por el cual una o mas personas, reunidas o
no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribucion de
ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, analogo o
digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras,
los sonidos o las imagenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra
sea accesible al publico constituye comunicacion.

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un
acto de reproduccion.

Derechohabiente: Persona natural o juridica a quien por cualquier titulo se
transmiten derechos reconocidos en la presente ley.

287 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.

Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.6.8.

PERU | Ministerio de Justicia
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8. Distribucion: Puesta a disposicidn del publico, del original o copias de la obra
mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por
conocerse de transferencia de la propiedad o posesion de dicho original o copia.

9. Divulgacion: Hacer accesible la obra, interpretacion o produccién al publico por
primera vez con el consentimiento del autor, el artista o el productor, segun el
caso, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse.

10.Editor: Persona natural o juridica que mediante contrato con el autor o su
derechohabiente se obliga a asegurar la publicacion y difusion de la obra por su
propia cuenta.

11.Emision: Difusion a distancia directa o indirecta de sonidos, imagenes, o de
ambos, para su recepcion por el publico, por cualquier medio o procedimiento.

12.Expresiones del Folklore: Producciones de elementos caracteristicos del
patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias
y artisticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no
se identifiquen, que se presuman nacionales del pais o de sus comunidades
étnicas y se transmitan de generacidn en generacion, de manera que reflejan las
expectativas artisticas o literarias tradicionales de una comunidad.

13. Fijacion: Incorporaciéon de signos, sonidos, imagenes o la representacion digital
de los mismos sobre una base material que permita su lectura, percepcion,
reproduccién, comunicacion o utilizacion.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAZ2S

14.Fonograma:Lossonidosdeunaejecucionodeotrossonidos,oderepresentaciones
digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente
sonora. Las grabaciones gramofdnicas, magnetofénicas y digitales son copias de
fonogramas.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA?

15. Grabacion efimera: Fijacion temporal, sonora o audiovisual de unarepresentacion
o0 ejecucidon o de una emision de radiodifusion, realizada por un organismo de
radiodifusion utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones
de radiodifusion.

288 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.6.8.

289 idem.
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16.Licencia: Es la autorizacion o permiso que concede el titular de los derechos
(licenciante]) al usuario de la obra u otra produccién protegida (licenciatario),
para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones
convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesidn, la licencia no
transfiere la titularidad de los derechos.

17.0bra: Toda creacion intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada
o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.

18.0bra andnima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad
del mismo. No es obra andnima aquella en que el seudonimo utilizado por el
autor no deja duda alguna acerca de su verdadera identidad.

19.0bra audiovisual: Toda creacidon intelectual expresada mediante una serie de
imagenes asociadas que den sensacion de movimiento, con o sin sonorizacion
incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos
idoneos, o por cualquier otro medio de comunicacion de la imagen y del sonido,
independientemente de las caracteristicas del soporte material que la contiene,
sea en peliculas de celuloide, en videogramas, en representaciones digitales o en
cualquier otro objeto o mecanismo, conocido o por conocerse. La obra audiovisual
comprende a las cinematograficasy a las obtenidas por un procedimiento analogo
a la cinematografia.

20.0bra de arte aplicado: Una creacion artistica con funciones utilitarias o
incorporada en un articulo Gtil, ya sea una obra de artesania o producida en
escala industrial.

21.0bra en colaboracioén: La creada conjuntamente por dos o0 més personas fisicas.

22.0bra colectiva: La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinacion
de una persona, natural o juridica, que la divulga y publica bajo su direccién y
nombre y en la que, o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes
contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido
concebida, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso
sobre el conjunto realizado.

23.0bra literaria: Toda creacidn intelectual, sea de caracter literario, cientifico,
técnico o meramente practico, expresada mediante un lenguaje determinado.

24.0bra originaria: La primigeniamente creada.

25.0bra derivada: La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del
autor de la obra originaria y de la respectiva autorizacién, y cuya originalidad
radica en el arreglo, la adaptacion o transformacidon de la obra preexistente, o en

los elementos creativos de su traduccion a un idioma distinto.

26.0bra individual: La creada por una sola persona natural.

m Indecopi
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27.0bra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus
derechohabientes.

28.0bra plastica: Aquella cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que
la contempla, como las pinturas, los bocetos, dibujos, grabados y litografias. Las
disposiciones especificas de esta ley para las obras plasticas, no se aplican a las
fotografias, las obras arquitectonicas, y las audiovisuales.

29.0bra bajo seudénimo: Aquella en la que el autor utiliza un seuddnimo que no lo
identifica como persona fisica. No se considera obra seuddnima aquella en que
el nombre empleado no arroja dudas acerca de la identidad del autor.

30.0rganismo de radiodifusion: La persona natural o juridica que decide las
emisiones y que determina el programa asi como el dia y la hora de la emision.

31.Préstamo publico: Es la transferencia de la posesion de un ejemplar licito de la
obra durante un tiempo limitado, sin fines lucrativos por una institucién cuyos
servicios estan a disposicion del publico, como una biblioteca o un archivo publico.

32.Productor: Persona natural o juridica que tiene la iniciativa, la coordinaciony la
responsabilidad en la produccion de la obra.

33.Productor de fonogramas: Persona natural o juridica bajo cuya iniciativa,
responsabilidad y coordinacion, se fijan por primera vez los sonidos de una
interpretacion o ejecucion u otros sonidos, o representaciones digitales de los
mismos.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA2?

34.Programa de ordenador (software): Expresion de un conjunto de instrucciones
mediante palabras, cddigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser
incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que
un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La proteccidn del
programa de ordenador comprende también la documentacion técnica y los
manuales de uso.

35. Publicacion: Produccion de ejemplares puestos al alcance del publico con el
consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad
de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del publico,
teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

290 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.6.8.
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CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA?"

36.Radiodifusion: Comunicacion al publico por transmisiéon inaldmbrica. La
radiodifusion incluye la realizada por un satélite desde la inyeccidn de la senal,
tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la trasmisién, hasta que
el programa contenido en la sefal se ponga al alcance del publico.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA??

37.Reproduccion: Fijacion de la obra o produccion intelectual en un soporte o medio
que permita su comunicacion, incluyendo su almacenamiento electrénico, y la
obtencidn de copias de toda o parte de ella.

38.Reproduccion reprografica: Realizacion de copias en facsimil de ejemplares
originales o copias de una obra por medios distintos de la impresion, como la
fotocopia.

39.Retransmision: Reemision de una sefal o de un programa recibido de otra
fuente, efectuada por difusion inaldmbrica de signos, sonidos o imagenes, o
mediante hilo, cable, fibra dptica u otro procedimiento analogo o digital conocido
0 por conocerse.

40. Satélite: Todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre, apto para recibiry
transmitir o retransmitir senales.

41.Senal: Todo vector producido electronicamente, capaz de transportar a través
del espacio signos, sonidos o imagenes.

42.Sociedad de Gestion Colectiva: Las asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente
constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestion de derechos de
autor o conexos de caracter patrimonial, por cuentay en interés de varios autores
o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina de Derechos de
Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccidon
de la Propiedad Intelectual-Indecopi- la autorizacion de funcionamiento que se
regula en esta ley. La condicion de sociedades de gestion se adquirira en virtud a
dicha autorizacion.

43.Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Ley.
44, Titularidad originaria: La que emana de la sola creacion de la obra.
45, Titularidad derivada: La que surge por circunstancias distintas de la creacidn,

sea por mandato o presuncion legal, o bien por cesiéon mediante acto entre vivos
o transmision mortis causa.

291 [dem.
292 Idem.

"
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46.Transmision: Comunicacion a distancia por medio de la radiodifusion o
distribucion por cable u otro procedimiento analogo o digital conocido o por
conocerse.

47.Usos honrados: Los que no interfieren con la explotacién normal de la obra ni
causan perijuicio injustificado a los intereses legitimos del autor o del titular del
respectivo derecho.

48.Uso personal: Reproduccion u otra forma de utilizacion de la obra de otra
persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo.

49.Videograma: Fijacion audiovisual incorporada en videocassettes, videodiscos o
cualquier otro soporte material o analogo.

50. Informacion sobre gestion de derechos: Es aquella:

[. informacion que identifica la obra, interpretacion o ejecucion o fonograma;
al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretacion o
ejecucion, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho
sobre la obra, interpretacion o ejecucién o fonograma;

[I. informacion sobre los términos y condiciones de utilizacion de las obras,
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o,

[Il. cualquier nUmero o cédigo que represente dicha informacion,

Cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de la obra,
interpretacion o ejecucion o fonograma o figuren en relacidn con la comunicacion
0 puesta a disposicion al publico de una obra, interpretacion o ejecucion o
fonograma.?”®

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®*

51.Medida tecnolégica efectiva: Es cualquier tecnologia, dispositivo o componente
que, en el curso normal de su operacion, controla el acceso legal a una obra,
interpretacion o ejecucion o fonograma, o que protege cualquier derecho de
autor o conexo.?”

293 Numeral 50, incorporado por el Articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio
de 2008.

294 CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual], Arts.
16°.7.4 inc. by 16°.7.5, inc. c).

295 Numeral 51, incorporado por el Articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio
de 2008.

« CETE U indecopi



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES 3 73
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAZ®

TiTULO |

DEL OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR

Articulo 3°.- La proteccion del derecho de autor recae sobre todas las obras del
ingenio, en el ambito literario o artistico, cualquiera que sea su género, forma de
expresion, mérito o finalidad.
Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto
material en el cual estd incorporada la obray su goce o ejercicio no estan supeditados
al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA??
Articulo 4°.- Independencia del derecho de autor
El derecho de autor es independiente y compatible con:

a. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

b. Los derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos en la presente
ley.

Respecto al literal a), en caso de conflicto, se estara siempre a lo que mas favorezca
al autor.??®

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAZ?

Articulo 5°.- Estan comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

296 CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual], Arts.
16°.7.4 inc. b) y 16°.7.5, inc. c).

297 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.7.10.

298 Parrafo modificado por el Articulo 3° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.
Texto anterior a la modificacidn:
“En caso de conflicto se estara siempre a lo que mas favorezca al autor”.

299 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.7.1.
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a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas,
folletos u otros escritos.

b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias,
alocuciones y sermones o las explicaciones didacticas.

c. Las composiciones musicales con letra o sin ella.

d. Las obras dramaticas, dramatico-musicales, coreograficas, pantomimicas y
escénicas en general.

e. Las obras audiovisuales.

f. Las obras de artes plasticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos,
pinturas, esculturas, grabados y litografias.

g. Las obras de arquitectura.

h. Las obras fotograficas y las expresadas por un procedimiento analogo a la
fotografia.

i. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plasticas relativas
a la geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias.

j. Los lemasy frases en la medida que tengan una forma de expresion literaria o
artistica, con caracteristicas de originalidad.

k. Los programas de ordenador.
l. Lasantologias o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y
las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razén de

la seleccidn, coordinacion o disposicion de su contenido.

m. Los articulos periodisticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes,
editoriales y comentarios.

n. En general, toda otra produccion del intelecto en el dominio literario o artistico,
que tenga caracteristicas de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o
reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

Articulo 6°.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y

de la correspondiente autorizacion, son también objeto de proteccién como obras

derivadas siempre que revistan caracteristicas de originalidad:

a. Lastraducciones, adaptaciones.

b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
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c. Los resimenesy extractos.
d. Los arreglos musicales.

e. Las demas transformaciones de una obra literaria o artistica o de expresiones
del folklore.

Articulo 7°.- El titulo de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte
de ella.

Articulo 8°.- Esta protegida exclusivamente la forma de expresion mediante la cual
las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

Articulo 9°.- No son objeto de proteccién por el derecho de autor:

a. Las ideas contenidas en las obras literarias o artisticas, los procedimientos,
métodos de operacion o conceptos matematicos en si, los sistemas o el contenido
ideoldgico o técnico de las obras cientificas, ni su aprovechamiento industrial o
comercial.

b. Los textos oficiales de caracter legislativo, administrativo o judicial, ni las
traducciones oficiales de los mismos, sin perjuicio de la obligacion de respetar

los textos y citar la fuente.

c. Las noticias del dia, pero, en caso de reproduccion textual, debera citarse la
fuente de donde han sido tomadas.

d. Los simples hechos o datos.

TiTuLO Il

DE LOS TITULARES DE DERECHOS

Articulo 10°.- El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la
obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por la presente ley.

Sin embargo, de la proteccidn que esta ley reconoce al autor se podran beneficiar
otras personas naturales o juridicas, en los casos expresamente previstos en ella.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOSDE ~ NORTEAMERICA®®

300 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.5.6.
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Articulo 11°.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural
que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que
lo identifique.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®!

Articulo 12°.- Cuando la obra se divulgue en forma andnima o bajo seuddnimo,
el ejercicio de los derechos correspondera a la persona natural o juridica que la
divulgue con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad y
justifique su calidad de tal, caso en que quedaran a salvo los derechos ya adquiridos
por terceros.

Articulo 13°.- El autor de la obra derivada es el titular de los derechos sobre su
aporte, sin perjuicio de la protecciéon de los autores de las obras originarias
empleadas para realizarla.

Articulo 14°.- Los coautoresde unaobracreadaen colaboracidon seran conjuntamente
los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, y
deberan ejercer sus derechos de comun acuerdo.

Cuando los aportes sean divisibles o la participacion de cada uno de los coautores
pertenezca a géneros distintos, cada uno de ellos podrd, salvo pacto en contrario,
explotar separadamente su contribucidon personal, siempre que no perjudique la
explotacion de la obra comun.

En caso de desacuerdo las partes podran acudir a la Oficina de Derechos de Autor, la
cual emitira resolucion en el término de quince (15) dias convocando previamente a
una junta de conciliaciéon. Contra la Resolucion que resuelve el desacuerdo entre las
partes podra interponerse Unicamente recurso de apelacion dentro de los cinco (05)
dias siguientes a su notificacion, el cual deberd ser resuelto en el plazo de quince
(15) dias.

Articulo 15°.- En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los
autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos
patrimoniales a la persona natural o juridica que la publica o divulga con su propio
nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre
la obra.

Articulo 16°.- Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de
ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relacién laboral o en
ejecucion de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser
transferidos se regira por lo pactado entre las partes.

301 CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual),
Arts. 16°.11.5y 16°.5.6.
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A falta de estipulacion contractual expresa, se presume que los derechos
patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no
exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de
la creacion, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, segun
corresponda, cuentan con la autorizacidén para divulgar la obra y defender los
derechos morales en cuanto sea necesario para la explotacion de la misma.

Articulo 17°.- En la sociedad conyugal cada cdnyuge es titular de las obras creadas
por cada uno de ellos sobre los que conservaran respectivamente en forma absoluta
su derecho moral, pero los derechos pecuniarios hechos efectivos durante el
matrimonio tendran el caracter de bienes comunes salvo régimen de separacion de
patrimonios.

TiTULO 11
DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR
Capitulo |
Disposiciones Generales

Articulo 18°.- El autor de una obratiene por el sélo hecho de la creacion la titularidad
originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez,
los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

Articulo 19°.- La enajenacion del soporte material que contiene la obra, no implica
ninguna cesion de derechos en favor del adquirente, salvo estipulacion contractual
expresa o disposicion legal en contrario.

Articulo 20°.- El derecho de autor sobre las traducciones y demés obras derivadas,
puede existir aun cuando las obras originarias estén en el dominio publico, pero no
entrafa ningun derecho exclusivo sobre dichas creaciones originarias, de manera
que el autor de la obra derivada no puede oponerse a que otros traduzcan, adapten,
modifiquen o compendien las mismas obras originarias, siempre que sean trabajos
originales distintos del suyo.

Capitulo I

De los Derechos Morales

Articulo 21°.- Los derechos morales reconocidos por la presente ley, son perpetuos,
inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles.

A la muerte del autor, los derechos morales seran ejercidos por sus herederos,
mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposicion legal en contrario.

@ PERU
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Articulo 22°.- Son derechos morales:

a. Elderecho de divulgacion.

b. Elderecho de paternidad.

c. Elderecho de integridad.

d. Elderecho de modificacidn o variacion.

e. Elderecho de retiro de la obra del comercio.
f. Elderecho de acceso.

Articulo 23°.- Por el derecho de divulgacion, corresponde al autor la facultad de
decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. En el caso de mantenerse
inédita, el autor podra disponer, por testamento o por otra manifestacion escrita de
su voluntad, que la obra no sea publicada mientras esté en el dominio privado, sin
perjuicio de lo establecido en el Cddigo Civil en lo referente a la divulgacion de la
correspondencia epistolar y las memorias.

El derecho de autor a disponer que su obra se mantenga en forma andnima o
seudonima, no podra extenderse cuando ésta haya caido en el dominio publico.

Articulo 24°.- Por el de paternidad, el autor tiene el derecho de ser reconocido como
tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes y de resolver
si la divulgacion ha de hacerse con su nombre, bajo seudénimo o signo, o en forma
anonima.

Articulo 25°.- Por el derecho de integridad, el autor tiene, incluso frente al adquirente
del objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse a toda deformacion,
modificacion, mutilacion o alteracion de la misma.

Articulo 26°.- Por el derecho de modificacion o variacion, el autor antes o después
de su divulgacidn tiene la facultad de modificar su obra respetando los derechos
adquiridos por terceros, a quienes debera previamente indemnizar por los danos y
perjuicios que les pudiere ocasionar.

Articulo 27°.- Por el derecho de retiro de la obra del comercio, el autor tiene el
derecho de suspender cualquier forma de utilizacion de la obra, indemnizando
previamente a terceros los danos y perjuicios que pudiere ocasionar.

Si el autor decide reemprender la explotacion de la obra, deberd ofrecer
preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular, en condiciones
razonablemente similares a las originales.
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El derecho establecido en el presente articulo se extingue a la muerte del autor. Una
vez caida la obra en el dominio publico, podra ser libremente publicada o divulgada,
pero se deberd dejar constancia en este caso que se trata de una obra que el autor
habia rectificado o repudiado.

Articulo 28°.- Por el derecho de acceso, el autor tiene la facultad de acceder al
ejemplar Unico o raro de la obra cuando se halle en poder de otro a fin de ejercitar
sus demas derechos morales o los patrimoniales reconocidos en la presente ley.

Este derecho no permitira exigir el desplazamiento de las obras y el acceso a la
misma se llevara a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades
al poseedor.

Articulo 29°.- En resguardo del patrimonio cultural, el ejercicio de los derechos de
paternidad e integridad de las obras que pertenezcan o hayan pasado al dominio
publico corresponderd indistintamente a los herederos del autor, al Estado, a la
entidad de gestion colectiva pertinente o a cualquier persona natural o juridica que
acredite un interés legitimo sobre la obra respectiva.

Capitulo Il

De los Derechos Patrimoniales
Articulo 30°.- Alcance de los derechos patrimoniales®®
El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o
procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepcion legal
expresa.
El ejercicio de los derechos morales, segun lo establecido en la presente norma, no
interfiere con la libre transferencia de los derechos patrimoniales.®%

Articulo 31°.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a. Lareproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento.

b. La comunicacidn al publico de la obra por cualquier medio.

c. Ladistribucién al publico de la obra.

d. Latraduccidon, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra.

e. Laimportacion al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorizacion
del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmision.

302 Sumilla incorporada por el Articulo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.
303 Parrafo incorporado por el Articulo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

« CETE U indecopi



3 8 0 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

f. Cualquier otra forma de utilizacion de la obra que no esta contemplada en la ley
como excepcion al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente
enunciativa y no taxativa.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA%

Articulo 32°.- La reproduccién comprende cualquier forma de fijacion u obtencién
de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por imprenta u otro
procedimiento de las artes graficas o plasticas, el registro reprografico, electronico,
fonografico, digital o audiovisual.

La anterior enunciacion es simplemente ejemplificativa.
CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®®
Articulo 33°.- La comunicacion publica puede efectuarse particularmente mediante:

a. Lasrepresentacionesescénicas,recitales,disertacionesyejecuciones publicasde
las obras dramaticas, dramatico- musicales, literarias y musicales, por cualquier
medio o procedimiento, sea con la participacion directa de los intérpretes o
ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecanicos,
opticos o electronicos, o a partir de una grabacion sonora o audiovisual, de una
representacion digital u otra fuente.

b. La proyeccion o exhibicion publica de obras cinematograficas y demas
audiovisuales.

c. Latransmision analdgica o digital de cualesquiera obras por radiodifusion u otro
medio de difusion inaldambrico, o por hilo, cable, fibra 6ptica u otro procedimiento
analogo o digital que sirva para la difusidn a distancia de los signos, las palabras,
los sonidos o las imagenes, sea o no simultanea o mediante suscripcidon o pago.

d. La retransmision, por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra
radiodifundida.

e. La captacidon, en lugar accesible al publico y mediante cualquier instrumento
idoneo, de la obra difundida por radio o television.

f.  La exposicion publica de obras de arte o sus reproducciones.

304 CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual], Arts.
16°.5.2; 16°.5.3;y,16°.5.4.

305 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.5.2.
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g. Elacceso publico a bases de datos de ordenador, por medio de telecomunicacion,
o cualquier otro medio o procedimiento en cuanto incorporen o constituyan obras
protegidas.

h. En general, la difusidn, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por
conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imagenes.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®

Articulo 34°.- La distribucién, a los efectos del presente Capitulo, comprende la
puesta a disposicion del publico, por cualquier medio o procedimiento, del original o
copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmision
de la propiedad, alquiler, préstamo publico o cualquier otra modalidad de uso o
explotacion.

Cuando la comercializacidon autorizada de los ejemplares se realice mediante venta
u otra forma de transmision de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales
no podra oponerse a la reventa de los mismos en el pais para el cual han sido
autorizadas, pero conserva los derechos de traduccion, adaptacion, arreglo u otra
transformacion, comunicacion publica y reproduccion de la obra, asi como el de
autorizar o no el arrendamiento o el préstamo publico de los ejemplares.

El autor de una obra arquitecténica no puede oponerse a que el propietario alquile
la construccion.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®’

Articulo 35°.- La importacion comprende el derecho exclusivo de autorizar o no
el ingreso al territorio nacional por cualquier medio, incluyendo la transmision,
analdgica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas sin autorizacion
del titular del derecho.

Este derecho suspende la libre circulacion de dichos ejemplares en las fronteras,
pero no surte efecto respecto de los ejemplares que formen parte del equipaje
personal.

Articulo36°.-Elautortieneelderecho exclusivo de haceroautorizar lastraducciones,
asi como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra, inclusive
el doblaje y el subtitulado.

306 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.5.4.

307 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.5.3.
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Articulo 37°.- Siempre que la Ley no dispusiere expresamente lo contrario, es
ilicita toda reproduccion, comunicacion, distribucién, o cualquier otra modalidad de
explotacion de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento
previoy escrito del titular del derecho de autor.

Articulo 38°.- El titular del derecho patrimonial tiene la facultad de implementar,
o de exigir para la reproduccién o la comunicaciéon de la obra, la incorporacién
de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificacion
de senales, con el fin de impedir la comunicacién, recepcion, retransmision,
reproduccion o modificacion no autorizadas de la obra.

En consecuencia, es ilicita la importacion, fabricacion, venta, arrendamiento, oferta
de servicios o puesta en circulacion en cualquier forma, de aparatos o dispositivos
destinados a descifrar las senales codificadas o burlar cualesquiera de los sistemas
de autotutela implementados por el titular de los derechos.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®®

Articulo 39°.- Ninguna autoridad ni persona natural o juridica, podra autorizar la
utilizacidn de una obra o cualquier otra produccion protegida por esta Ley, o prestar
su apoyo a dicha utilizacién, si el usuario no cuenta con la autorizacion previa y
escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepcion previstos
por la ley. En caso de incumplimiento sera solidariamente responsable.

Articulo 40°.- La Oficina de Derechos de Autor podra solicitar a la Autoridad Aduanera
que proceda al decomiso en las fronteras de las mercancias pirata que lesionan el
derecho de autor, a efectos de suspender la libre circulacion de las mismas, cuando
éstas pretendan importarse al territorio de la Republica.

Las medidas de decomiso no procederan respecto de los ejemplares que sean parte
del menaje personal, ni de los que se encuentren en transito.

La aplicacion de lo dispuesto en el presente articulo sera efectuada de conformidad
con lo que se disponga en el Reglamento respectivo.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®”

308 CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual], Arts.
16°.7.4 incs. aly dl;y, 16°.8.2.

309 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual),
Art. 16°.11.20.
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TiTULO IV
DE LOS LiMITES AL DERECHO DE EXPLOTACION Y DE SU DURACION
Capitulo |

De los limites al Derecho de Explotacion

Articulo 41°.- Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podran ser
comunicadas licitamente, sin necesidad de la autorizacion del autor ni el pago de
remuneracion alguna, en los casos siguientes:

a. Cuando se realicen en un dmbito exclusivamente doméstico, siempre que no
exista un interés econdmico, directo o indirecto y que la comunicacion no fuere
deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio.

b. Las efectuadas en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas, de
pequenos fragmentos musicales o de partes de obras de musica, siempre que el
publico pueda asistir a ellos gratuitamente y ninguno de los participantes en el
acto perciba una remuneracion especifica por su interpretacién o ejecucion en
dicho acto.

c. Lasverificadas con fines exclusivamente didacticos, en el curso de las actividades
de unainstitucion de ensenanza por el personaly los estudiantes de talinstitucion,
siempre que la comunicacidon no persiga fines lucrativos, directos o indirectos,
y el publico esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de
la institucion o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente
vinculadas con las actividades de la institucion. En caso de que la comunicacion,
comprendida la puesta a disposicién, verse sobre obras reproducidas en virtud
de lo establecido en el inciso a del Articulo 43° de la presente ley, el publico
deberd estar limitado al personal y estudiantes de la institucion de ensefianza.®™®

d. Las que se realicen dentro de establecimientos de comercio, para los fines
demostrativos de la clientela, de equipos receptores, reproductores u otros
similares o para la venta de los soportes sonoros o audiovisuales que contienen
las obras, siemprey cuando la comunicacidn no fuere deliberadamente propalada
al exterior, en todo o en parte.

310 Inciso modificado por el Articulo Unico de la Ley N° 30276, publicada el 3 de diciembre de 2014.
Texto anterior a la modificacidn:
“c. Las verificadas con fines exclusivamente didacticos, en el curso de las actividades de una
institucion de ensefianza por el personal y los estudiantes de tal institucion, siempre que la
comunicacion no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el publico esté compuesto
exclusivamente por el personal y estudiantes de la institucién o padres o tutores de alumnos y otras
personas directamente vinculadas con las actividades de la institucion”.
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e. Las realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o
administrativa.

Articulo 42°.- Las lecciones dictadas en pUblico o en privado, por los profesores de
las universidades, institutos superiores y colegios, podran ser anotadas y recogidas
en cualquier forma, por aquellos a quienesvan dirigidas, pero nadie podra divulgarlas
o reproducirlas en coleccion completa o parcialmente, sin autorizacidn previa y por
escrito de los autores.

Articulo 43°.- Respecto de las obras ya divulgadas licitamente, es permitida sin
autorizacion del autor:

a. Lareproduccion por medio reprografico, digital u otro similar para la ensenanza
o la realizacion de exdmenes en instituciones educativas, siempre que no haya
fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de articulos,
discursos, frases originales, poemas unitarios, o de breves extractos de obras
o del integro de obras aisladas de caracter plastico y fotografico, licitamente
publicadas y a condicién de que tal utilizacién se haga conforme a los usos
honrados (cita obligatoria del autor) y que la misma no sea objeto de venta u otra
transaccion a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.®"

b. La reproduccion por reprografia de breves fragmentos o de obras agotadas,
publicadas en forma grafica, para uso exclusivamente personal.

c. Lareproduccionindividual de una obra por bibliotecas o archivos publicos que no
tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre
en su coleccion permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en
caso de extravio, destruccion o inutilizacién; o para sustituir en la coleccion
permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado,
destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en
plazo y condiciones razonables.

d. Lareproduccién de una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la
medida justificada por el fin que se persiga.

e. La reproduccion de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles,
plazas u otros lugares publicos, o de la fachada exterior de los edificios, realizada
por medio de un arte diverso al empleado para la elaboracion del original,
siempre que se indique el nombre del autor si se conociere, el titulo de la obra si
lo tuviere y el lugar donde se encuentra.

311 Inciso modificado por el Articulo Unico de la Ley N° 30276, publicada el 3 de diciembre de 2014.
Texto anterior a la modificacidn:
“a. La reproduccién por medios reprograficos, para la ensefianza o la realizacién de examenes en
instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucroy en la medida justificada por el objetivo
perseguido, de articulos o de breves extractos de obras licitamente publicadas, a condicion de que
tal utilizacion se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra
transaccion a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro”.
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f. Elpréstamo al publico del ejemplar licito de una obra por una biblioteca o archivo
cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro.*"

g. Lareproduccion de las obras de ingenio para uso privado de invidentes, siempre
que ésta se efectlie mediante el sistema Braille u otro procedimiento especifico
y que las copias no tengan como propésito utilizacion lucrativa.®™

Entodos los casosindicados en este articulo, se equipara al uso ilicito toda utilizacion
de los ejemplares que se haga en concurrencia con el derecho exclusivo del autor
de explotar su obra.

Articulo 44°.- Es permitido realizar, sin autorizacion del autor ni pago de
remuneracion, citas de obras licitamente divulgadas, con la obligacién de indicar el
nombre del autor y la fuente, y a condicion de que tales citas se hagan conforme a
los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.

Articulo 45°.- Es licita también, sin autorizacion, siempre que se indique el nombre
del autor y la fuente, y que la reproduccién o divulgacién no haya sido objeto de
reserva expresa:

a. La difusion, con ocasion de las informaciones relativas a acontecimientos de
actualidad por medios sonoros o audiovisuales, de imagenes o sonidos de las
obras vistas u oidas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada
por el fin de la informacion.

b. La difusidon por la prensa o la transmision por cualquier medio, a titulo de
informacion de actualidad, de los discursos, disertaciones, alocuciones,
sermones y otras obras de caracter similar pronunciadas en publico, y los
discursos pronunciados durante actuaciones judiciales, en la medida en que
lo justifiquen los fines de informacidon que se persiguen, y sin perjuicio del
derecho que conservan los autores de las obras difundidas para publicarlas
individualmente o en forma de coleccion.

c. La emision por radiodifusion o la transmision por cable o cualquier otro medio,
conocido o por conocerse, de la imagen de una obra arquitectdnica, plastica, de
fotografia o de arte aplicado, que se encuentren situadas permanentemente en
un lugar abierto al publico.

Articulo 46°.- Es licito que un organismo de radiodifusion, sin autorizacion del
autor ni pago de una remuneracion adicional, realice grabaciones efimeras con sus

312 Inciso modificado por el Articulo Unico de la Ley N° 30276, publicada el 3 de diciembre de 2014.
Texto anterior a la modificacion:
“f. EL préstamo al pUblico del ejemplar licito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o
archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro”.

313 Inciso adicionado por el Articulo Unico de la Ley N° 27861, publicada el 12 de noviembre de 2002.
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propios equipos y para la utilizacion por una sola vez, en sus propias emisiones de
radiodifusion, de una obra sobre la cual tengan el derecho de radiodifundir. Dicha
grabacion deberd ser destruida en un plazo de tres meses, a menos que se haya
convenido con el autor uno mayor. Sin embargo, tal grabacién podra conservarse
en archivos oficiales, también sin autorizacion del autor, cuando la misma tenga un
caracter documental excepcional.

Articulo 47°.- Transmision o retransmision de emisiones de radiodifusion®'4

Es licito, sin autorizacion del autor ni pago de remuneracion adicional, la realizacion
de una transmisidn o retransmision, por parte de un organismo de radiodifusion,
de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmision o
transmision publica, sea simultanea con la radiodifusion original y que la obra se
emita por radiodifusion o se transmita publicamente sin alteraciones.

En aplicacion de los usos honrados exigibles a toda excepcion al derecho de autor,
en ningun caso, lo dispuesto en este articulo permitira la retransmision a través de
Internet de las emisiones de radiodifusion por cualquier medio sin la autorizacion
del titular o titulares del derecho sobre dichas emisiones asi como del titular o
titulares de derechos sobre su contenido.®"

Articulo 48°.- Es licita la copia, para uso exclusivamente personal de obras,

interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales.

Sin embargo, las reproducciones permitidas en este articulo no se extienden:

a. A la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra
construccion.

b. Alareproduccion integral de un libro, de una obra musical en forma gréfica, o del
original o de una copia de una obra plastica, hechay firmada por el autor.

c. Auna base o compilacion de datos.

Articulo 49°.- No sera considerada transformacion que exija autorizacion del autor
la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusion con la
misma ni se infiera un dano a la obra original o a su autor y sin perjuicio de la
remuneracion que le corresponda por esa utilizacion.

Articulo 50°.- Las excepciones establecidas en los articulos precedentes, son de
interpretacion restrictiva y no podran aplicarse a casos que sean contrarios a los
usos honrados.

Articulo 51°.- Los limites a los derechos de explotacion respecto de los programas
de ordenador, seran exclusivamente los contemplados en el Capitulo relativo a
dichos programas.

314 Sumilla incorporada por el Articulo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.
315 Pérrafo incorporado por el Articulo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.
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Capitulo Il

De la duracion

Articulo 52°.- El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta anos
después de su fallecimiento, cualquiera que sea el pais de origen de la obra, y se
transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Cddigo Civil.

En las obras en colaboracion, el periodo de proteccion se contara desde la muerte
del ultimo coautor.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®®

Articulo 53°.- En las obras andnimas y seuddnimas, el plazo de duracion sera de
setenta anos a partir del afo de su divulgacidon, salvo que antes de cumplido dicho
lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicara lo dispuesto en el articulo
anterior.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®

Articulo 54°.- En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras
audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los setenta anos de su primera
publicacidn o, en su defecto, al de suterminacion. Esta limitacion no afecta el derecho
patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su
contribucion personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su
aporte.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®'

Articulo 55°.- Si una misma obra se ha publicado en volimenes sucesivos, los plazos
de que trata esta ley se contaran desde la fecha de publicacion del ultimo volumen.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®"?

Articulo 56°.- Los plazos establecidos en el presente Capitulo, se calcularan desde
el dia primero de enero del ano siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al
de la divulgacion, publicacion o terminacion de la obra.

316 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.5.5.

317 idem.

318 idem.

319 idem.
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CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®2

TiTULOV

DEL DOMINIO PUBLICO

Articulo 57°.- El vencimiento de los plazos previstos en esta ley implica la extincion
del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio publico y, en
consecuencia, al patrimonio cultural comun.

También forman parte del dominio publico las expresiones del folklore.
TiTULO VI

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS
Capitulo |

De las obras audiovisuales

Articulo 58°.- Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual:
a. Eldirector o realizador.

b. Elautor del argumento.

c. Elautor de la adaptacion.

d. Elautor del guidny didlogos.

e. Elautor de la musica especialmente compuesta para la obra.

f. Eldibujante, en caso de disenos animados.

Articulo 59°.- Cuando la obra audiovisual haya sido tomada de una obra preexistente,
todavia protegida, el autor de la obra originaria queda equiparado a los autores de
la obra nueva.

Articulo 60°.- Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador
tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual, sin perjuicio de
los que correspondan a los coautores, en relacion con sus respectivas contribuciones,
ni de los que pueda ejercer el productor.

320 CONCORDANCJA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.
16°.5.5.
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El derecho moral de los autores sélo podra ser ejercido sobre la version definitiva de
la obra audiovisual.

Articulo 61°.- El productor de la obra audiovisual fijard en los soportes que la
contienen, a los efectos de que sea vista durante su proyeccion, la mencién del
nombre de cada uno de los coautores, pero esa indicacion no se requerira en aquellas
producciones audiovisuales de caracter publicitario o en las que su naturaleza o
breve duracién no lo permita.

Articulo 62°.- Si uno de los coautores se niega a terminar su contribucién, o se
encuentra impedido de hacerlo por fuerza mayor, no podra oponerse a que se utilice
la parte ya realizada de su contribucién con el fin de terminar la obra, sin que ello
obste a que respecto de esta contribucion tenga la calidad de autor y goce de los
derechos que de ello se deriven.

Articulo 63°.- Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores puede disponer
libremente de la parte de la obra audiovisual que constituya su contribucion personal,
cuando se trate de un aporte divisible, para explotarlo en un género diferente,
siempre que no perjudique con ello la explotacidn de la obra comun.

Articulo 64°.- Se considera terminada la obra audiovisual cuando haya sido
establecida la versidn definitiva, de acuerdo a lo pactado entre el director por una
parte, y el productor por la otra.

Articulo 65°.- Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor de la obra
audiovisual la persona natural o juridica que aparezca acreditada como tal en la obra
de la forma usual.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®'

Articulo 66°.- Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra
audiovisual han cedido en forma exclusiva y por toda su duracion los derechos
patrimoniales al productor, y éste queda autorizado para decidir acerca de la
divulgacion de la obra.

Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulacion
en contrario, defender en nombre propio los derechos morales sobre la obra
audiovisual.

Articulo 67°.- Sin perjuicio del derecho de los autores, en los casos de infraccion a
los derechos sobre la obra audiovisual, el ejercicio de las acciones correspondera
tanto al productor como al cesionario o licenciatario de sus derechos.

321 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectuall,
Art. 16°.11.5.
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Articulo 68°.- Las disposiciones contenidas en el presente Capitulo, seran de
aplicacion, en lo pertinente, a las obras que incorporen electrénicamente imagenes
en movimiento, con o sin texto o sonidos.

Capitulo Il

De los programas de ordenador

Articulo 69°.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que
las obras literarias. Dicha proteccion se extiende a todas sus formas de expresion,
tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de cdédigo
fuente o codigo objeto.

La proteccion establecida en la presente ley se extiende a cualesquiera de las
versiones sucesivas del programa, asi como a los programas derivados.

Articulo 70°.- Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa
de ordenador, la persona natural o juridica que aparezca indicada como tal en la
obra de la manera acostumbrada.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®2

Articulo 71°.- Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa
de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su
duracion, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, e implica la
autorizacién para decidir sobre la divulgacion del programa y la de defender los
derechos morales sobre la obra.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice
o autorice la realizacién de modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de
programas derivados del mismo.

Articulo 72°.- El derecho de alquiler o préstamo no seréd aplicable a los programas
de ordenador cuando el mismo se encuentre incorporado en una maquina o producto
y no pueda ser reproducido o copiado durante el uso normal de dicha maquina o
producto; o, cuando el alquiler o préstamo no tenga por objeto esencial el programa
de ordenador en si.

Articulo 73°.- No constituye reproduccién ilegal de un programa de ordenador a los
efectos de esta ley, la introduccidon del mismo en la memoria interna del respectivo
aparato, por parte del usuario licito y para su exclusivo uso personal.

322 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.
Acuerdo de Promocién Comercial, Capitulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual),
Art. 16°.11.5.
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La anterior utilizacion licita no se extiende al aprovechamiento del programa por
varias personas, mediante la instalacion de redes, estaciones de trabajo u otro
procedimiento analogo, a menos que se obtenga el consentimiento expreso del
titular de los derechos.

Articulo 74°.-El usuario licito de un programa de ordenador podra realizar una copia
o0 una adaptacion de dicho programa, siempre y cuando:

a. Seaindispensable para la utilizacion del programa; o,

b. Sea destinada exclusivamente como copia de resguardo para sustituir la copia
legitimamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por dafo o pérdida.

La reproduccién de un programa de ordenador, inclusive para uso personal, exigira
la autorizacidn del titular de los derechos, con la excepcion de la copia de seguridad.

Articulo 75°.- No constituye adaptacion o transformacion, salvo prohibicion expresa
del titular de los derechos, la adaptacion de un programa realizada por el usuario
licito, incluida la correccidn de errores, siempre que esté destinada exclusivamente
para el uso personal.

La obtencidn de copias del programa asi adaptado, para su utilizacion por varias
personas o su distribucidn al publico, exigira la autorizacion expresa del titular de
los derechos.

Articulo 76°.- No se requiere la autorizacion del autor para la reproduccién del
coédigo de un programa vy la traduccidn de su forma, cuando sean indispensables
para obtener la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente
con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a. Que tales actos sean realizados por el licenciatario legitimo o por cualquier otra
persona facultada para utilizar una copia del programa o, en su nombre, por
parte de una persona debidamente autorizada por el titular.

b. Que, la informacién indispensable para conseguir la interoperabilidad no haya
sido puesta previamente, o después de una solicitud razonable al titular de
manera facil y rapida tomando en cuenta todas las circunstancias, a disposicion
de las personas referidas en el numeral primero;y,

c. Que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa
original que resulten imprescindibles para conseguir la interoperabilidad.

En ningln caso, la informaciéon que se obtenga en virtud de lo dispuesto en este
articulo, podra utilizarse para fines distintos de los mencionados en el mismo, ni
para el desarrollo, produccion o comercializacion de un programa sustancialmente
similar en su expresion o para cualquier otro acto que infrinja los derechos del
autor. Dicha informacién tampoco podra comunicarse a terceros, salvo cuando

@ PERU

m Indecopi




39 PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

sea imprescindible a efectos de interoperabilidad del programa creado de forma
independiente.

Lo dispuesto en este articulo no se interpretara de manera que su aplicacion permita
perjudicar injustificadamente los legitimos intereses del autor del programa o
aquélla sea contraria a su explotacion normal.

Articulo 77°.- Ninguna de las disposiciones del presente Capitulo podrainterpretarse
de manera que su aplicacion perjudique de modo injustificado los legitimos intereses
del titular de los derechos o sea contraria a la explotacion normal del programa
informatico.

Capitulo Il
De las bases de datos

Articulo 78°.- Las bases o compilaciones de datos o de otros materiales, legibles
por maquina o en otra forma, estan protegidas siempre que por la seleccion o
disposicion de las materias constituyan creaciones intelectuales. La proteccion asi
reconocida no se hace extensiva a los datos, informaciones o material compilados,
pero no afecta los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que
la conforman.

Capitulo IV
De las obras arquitectonicas

Articulo 79°.- La adquisicién de un plano o proyecto de arquitectura implica el derecho
del adquirente para realizar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento
de su autor para utilizarlo de nuevo en otra obra.
Articulo 80°.- El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones
que se hicieren necesarias durante la construccion o con posterioridad a ella, o a su
demolicidn.
Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podra

repudiar la paternidad de la obra modificada y quedara vedado al propietario invocar
para el futuro el nombre del autor del proyecto original.

Capitulo V

De las obras de artes plasticas

Articulo 81°.- Salvo pacto en contrario, el contrato de enajenacion del objeto
material que contiene una obra de arte, confiere al adquirente el derecho de exponer
publicamente la obra.
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Articulo 82°.- En caso de reventa, de obras de artes plasticas, efectuada en publica
subasta o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte, el autor,
y a su muerte los herederos o legatarios, por el tiempo de proteccion del derecho
patrimonial, goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor
un tres por ciento (3%) del precio de reventa, pudiéndose pactar un porcentaje
diferente.

Articulo83°.-Lostitularesde establecimientos mercantiles, elnegociante profesional
o cualquier persona que haya intervenido en la reventa debera notificar a la sociedad
de gestion correspondiente o, en su caso, al autor o sus derechohabientes, en el
plazo de tres meses, y facilitaran la documentacion necesaria para la practica de la
correspondiente liquidacidn.

Articulo 84°.- La accion para hacer efectivo el derecho ante los mencionados
titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes, prescribira a los
tres anos de la notificacion de la reventa. Transcurrido dicho plazo sin que el importe
de la participacion del autor hubiera sido objeto de reclamacidén, se procedera a
otorgar el ingreso del mismo al Instituto Nacional de Cultura, con la finalidad de
promover la cultura.

Articulo 85°.- El retrato o busto de una persona no podra ser puesto en el comercio
sin el consentimiento de la persona misma, y a su muerte, de sus causahabientes.
Sin embargo, la publicacion del retrato es libre cuando se trate de una persona
notoria o se relacione con fines cientificos, didacticos o culturales en general, o
con hechos o acontecimientos de interés publico o que se hubieren desarrollado en
publico.

Capitulo VI
De los articulos periodisticos

Articulo 86°.- Salvo pacto en contrario, la autorizacion para el uso de articulos en
periddicos, revistas u otros medios de comunicacion social, otorgada por un autor
sin relacion de dependencia con la empresa periodistica, solo confiere al editor o
propietario de la publicacién el derecho de insertarlo por una vez, quedando a salvo
los demas derechos patrimoniales del cedente o licenciante.

Si se trata de un autor contratado bajo relacion laboral, no podra reservarse el
derecho de reproduccion del articulo periodistico, que se presumira cedido a la
empresa o medio de comunicacién. Sin embargo, el autor conservara sus derechos
respecto a la edicion independiente de sus producciones en forma de coleccion.

Articulo 87°.- Lo establecido en el presente Capitulo, se aplica en forma
analoga a los dibujos, historietas, graficos, caricaturas, fotografias y demas
obras susceptibles de ser publicadas en periddicos, revistas u otros medios de
comunicacion social.
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TiTULO VI

DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS Y DE LA EXPLOTACION DE
LAS OBRAS POR TERCEROS

Capitulo |

Disposiciones Generales

Articulo 88°.- El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presuncién
legal, mediante cesion entre vivos o transmisidn mortis causa, por cualquiera de los
medios permitidos por la ley.

CONCORDANCIA:  TLC PERU - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA®?

Articulo 89°.- Toda cesion entre vivos se presume realizada a titulo oneroso, a
menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el
derecho del cesionario.

La cesion se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ambito territorial
pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilizacion de las obras
es independiente de las demas y, en consecuencia, la cesidon sobre cada forma de
uso debe constar en forma expresay escrita, quedando reservados al autor todos los
derechos que no haya cedido en forma explicita.

Si no se hubiera expresado el ambito territorial, se tendra por tal el pais de su
otorgamiento; y sino se especificaren de modo concreto la modalidad de explotacion, el
cesionario s6lo podra explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente
del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad de éste.

Articulo 90°.- Salvo en los casos de los programas de ordenador y de las obras
audiovisuales, la 