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RESUMEN

La presente tesis de investigacion aborda el siguiente problema general: ¢ Como interviene Indecopi
ante los actos de infraccién del derecho de marcas? Presenta como objetivo general: analizar la
intervencién de Indecopi ante los actos de infraccion del derecho de marcas. Los métodos
empleados para ello son el descriptivo y explicativo. A partir de los resultados que se obtuvo de la
descripcion, medicion y explicacion de los problemas que fueron motivos de la presente
investigacién, obtuvimos conclusiones acerca de dicha problematica, la cuales posteriormente
posibilitardn hacer recomendaciones pertinentes al caso, las cuales nos faciliten reconocer las

infracciones contra el derecho exclusivo de las marcas y el derecho de los titulares de este derecho.

Conclusiones y Recomendaciones, estan de acuerdo a los objetivos planteados que permiten
establecer en forma consciente en “la intervencién del instituto nacional de defensa de la

competencia de la proteccion de la propiedad intelectual”.

Palabras clave: intervencion, infracciéon, derecho de uso exclusivo, derecho de marcas.



ABSTRACT

This thesis research addresses the following general problem: How involved Indecopi to acts of
infringement of trademark law? Presents general objective: to analyze the intervention Indecopi to
acts of infringement of trademark law. The methods used for this are the descriptive and explanatory.
From the results obtained from the description, measurement and explanation of the problems were
reasons for the present investigation, we obtained conclusions about this problem, the which then
will enable we make recommendations to the case, which facilitate us to recognize violations against

the exclusive right brands and the right of the holders of this right.

Conclusions and Recommendations are based on the stated objectives that establish consciously in

"the intervention of the national institute of competition for the protection of intellectual property"

Keywords: action, breach, right of exclusive use of trademark law.
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INTRODUCCION

La razdn de esta investigacion esté circunscrita al campo tedrico y practico,
cuya necesidad esta vinculada a la actualizacion cientifica, y como quiera que todo
conocimiento cientifico esta en constante cambio conforme al avance de la ciencia
y tecnologia, mediante el cual permite a través de los nuevos paradigmas,
desarrollar determinadas investigaciones, tal es el caso de “Intervencién del
Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccién de la Propiedad
intelectual ante actos de infraccion sobre el derecho de marcas”, trae como

consecuencia posibles dafos derivados hacia el derecho de marcas.

Cabe sefialar que el sistema juridico peruano se basa en el sistema
constitutivo de derechos en materia de propiedad industrial, es decir es aquel
derecho que tiene una persona sobre una marca, puesto que esta nace con el

registro de esta.

Es por ello que la a autoridad administrativa (Indecopi) se encuentra
encargada de efectuar dicho registro ya que tiene la obligacion de analizar que el
signo distintivo presentado cumpla con los requisitos de forma y de fondo
requeridos en el ordenamiento juridico nacional y comunitaria. Entre los requisitos
de fondo tenemos que el signo debe cumplir, esencialmente, con poseer una aptitud

distintiva.

Cabe resaltar la exigencia de la distintivita, ya que se encuentra presente en
la norma como ausencia de la misma, puesto que la norma no se ocupa de
desarrollar el derecho de marcas detalladamente si no que, por el contrario,
especifica en qué casos se debe considerar que el signo distintivo debe ser
denegado. Dentro de los supuestos de denegacion, se considera que, en la practica
administrativa, la aplicacion de dichas prohibiciones absolutas de registro (llamadas
asi por la doctrina al tratarse de condiciones inherentes al signo) ha generado
cuestionamientos por parte de los particulares que buscan proteger su signo. Esto
toda vez que muchos de los pronunciamientos emitidos por la primera instancia (la

direccién de signos distintivos) ha llegado a la segunda y ultima instancia (la sala



de propiedad intelectual) para discutirse si efectivamente no se ha cumplido con el

requisito de aptitud distintiva.

Si nos centramos detalladamente cuales son las causales especificas por
las cuales ambas instancias no admiten la creacién de los signos presentados a
registro, tenemos que en la mayoria de casos se basan en que las denominaciones
solicitadas son calificadas como descriptivas, es decir, informan acerca de
cualidades del producto o servicio y no pueden ser otorgadas a un empresario en
particular pues las mismas pertenecen al dominio publico y, de concederse, se
estaria afectando la competencia y en consecuencia seria una competencia desleal

, colocandose en situacion de desventaja al resto de comerciantes.

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

signo esta llamado.

En cuanto al tema, varios autores se han pronunciado y sefialado sobre las
dificultades que presenta el analisis. A manera de ejemplo, Otamendi (1984) nos
dice que “deslindar el campo entre las denominaciones descriptivas y las
sugestivas o0 evocativas no es facil” (p. 103), asi como Arena Lalin (1978) el cual
seflala que “es innegable que resulta dificil trazar la linea divisoria entre las

denominaciones genéricas y las denominaciones altamente descriptivas” (p. 478).



Es por ello se considera establecer, a la luz de los pronunciamientos emitidos
a nivel de Estados Unidos y de la Comunidad Andina, una respuesta jurisprudencial
a la presente problematica a través de una elaboracion conceptual de los tres
principales supuestos de ausencia de distintivita marcaria: los signos genéricos, los
descriptivos y los usuales. El presente trabajo se basara ademas en una revision
de casos del Indecopi para determinar si existen criterios al momento de aplicar
esta prohibicion absoluta de registro, de manera tal que predomine un estandar a
la hora de decidir o si, por el contrario, se esta produciendo un caos por parte de la
autoridad a la hora del registro de la marca.

La investigacion esta estructurada de la siguiente manera:

Capitulo I: Incluye el planteamiento del problema, la situacion problemética,
la formulacion de los problemas general y especificos, asi como los objetivos
generales y especificos. Asimismo, se menciona la justificacion e importancia del

trabajo, asi como las limitaciones de la investigacion.

Capitulo II: Incluye el marco teodrico, los antecedentes del estudio, las bases
tedricas y cientificas y la definicién de términos basicos.

Capitulo 1lI: Incluye el tipo y disefio de investigacion, la poblacion y muestra,
las hipétesis, las variables y su operacionalizacion, y los instrumentos utilizados en

el trabajo de campo.

Capitulo IV: Incluye los resultados del trabajo de campo, como la encuesta a

abogados y especialistas en derecho de familia.

Capitulo V: Incluye la discusion de los resultados, las conclusiones y las

recomendaciones.



CAPITULO |

PROBLEMA DE INVESTIGACION



1.1. Realidad problematica

En nuestra realidad podemos percibir la constante infraccion contra el
uso exclusivo del derecho de marcas en el entorno del distrito de San Juan de
Miraflores, y no tan solo en este distrito sino en mucho distrito mas de nuestro

pais.

Son muchos los retos que enfrentan el instituto nacional de defensa de la
competencia y de la proteccion de la propiedad intelectual (INDECOPI), ya
gue, a pesar de registrar una marca ante dicho instituto, se sigue vulnerando
el derecho del uso exclusivo de una marca puesto que podemos ver mediante

diferentes actos pues se infringe este derecho.

1.2. Formulacion del problema

1.2.1. Problema general

¢,De qué manera interviene el instituto nacional de defensa de la competencia
y de la protecciéon de la propiedad intelectual ante los actos de infraccion del

derecho de marcas?

1.2.2. Problemas especificos

¢, Cuales son las intervenciones mas importantes que realiza el instituto
nacional de defensa de la competencia y de la proteccion de la propiedad

intelectual?

¢,Cuales son las infracciones mas comunes o usuales en el uso exclusivo del

derecho de marcas?



1.3. Objetivos de la investigacion

1.3.1. Objetivo general
Determinar de qué manera interviene Indecopi ante los actos de

infracciéon del derecho de marcas.

1.3.2. Objetivos especificos
Determinar cuales son las intervenciones mas importantes que realiza
el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protecciéon de la

propiedad intelectual.

Determinar cuales son las infracciones mas comunes o usuales en el

uso exclusivo del derecho de marcas.

1.4. Relevancia de la investigacion

1.4.1. Relevancia de la investigacién

El presente trabajo de investigaciobn se justifica en el interés y
preocupacion de determinar las acciones que deben de tomar los titulares
de una marca puesto que estos tienen el derecho del uso exclusivo de su
propiedad. Es de suma importancia tener conocimiento sobre los dafios que
pueden ocasionar a un titular al vulnerar el derecho exclusivo de una marca
puesto que como sabemos los creadores de una marca tiene una ganancia

econdmica de su creacion lo cual al ser vulnerada esta afecta su patrimonio.

Sobre el aspecto practico, permitira resolver el problema especifico
referente a la intervencion de Indecopi, ante los actos de infraccion sobre el

derecho de marcas asimismo sobre su viabilidad practica.

Los principales beneficiados, con la realizacion de la investigacion,
seran los titulares de derecho de las marcas, empresarios, etc. puesto que
estos tendran conocimiento del derecho que la ley les confiere ante el uso

exclusivo de su marca.



En el aspecto metodoldgico nos permitird realizar un analisis basado
en la hermenéutica y los analisis juridicos respectivos con el fin de
consolidad la interpretacion de la ley, la doctrina y la jurisprudencia para

tratar de resolver nuestros problemas especificos planteados.

1.4.2. Importancia de la investigacion

Este trabajo de investigacion es de gran importancia ya que mediante
el estudio realizado se puede indicar cuales son los actos de infraccién al
derecho de marcas mas y su uso exclusivo que el derecho reconoce a los
titulares de esta propiedad industrial, como sabemos estos actos estan en
contra del ordenamiento juridico y de las buenas costumbres, afectando
economia del derecho del titular de la marca registrada.

El derecho de marca confiere a su titular el derecho de uso exclusivo
y excluyente de utilizarla en el trafico econdmico en la forma que se le ha
conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos
comerciales o industriales comprendidos en el registro es decir es necesaria
gue una marca sea registrada para que el titular pueda exigir sus derechos

y beneficios de este

1.5. Limitaciones de la investigacién
Dentro de las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de este
trabajo de investigacion, se encuentran las dificultades en cuanto al material

bibliografico, debido a que se obtuvo:

+ La presente investigacion para su consolidacion conté con un corto

tiempo.

* La investigacion solo se limitd a aspectos de infraccion al derecho de
las marcas.
* Limitaciones temporales para visitar las principales bibliotecas de
universidades que han consolidado estudios interesantes sobre el tema
como la PUCP, UNMSM, etc.



CAPITULO Il

MARCO TEORICO



2. Antecedentes relacionados con la investigacién

2.1. Marco referencial
a) Antecedentes Nacionales

Pelaez (2013) sostiene en su tesis para optar el grado de Magister en
propiedad intelectual y competencia, titulada “La proteccion de las imagenes en el
internet desde la aplicacion de la normatividad relativa al Derecho de autor”
presentada en la Pontificia Universidad Catolica del Perd, concluye: en la era del
entorno digital al que se enfrenta desde algunas décadas el Derecho de autor se
hace necesario que se replanteen una serie de conceptos doctrinarios, legislativos
y juridicos que permitan la adecuacion del derecho de autor a los nuevos desafios
con los que se viene enfrentando, para ello se requiere que esta modificacion no se
haga en forma opuesta o desconociendo los criterios tecnologicos, puesto que es
precisamente la tecnologia la que viene afectando al derecho de autor y también
es ésta la que puede ayudar a su proteccion, por ejemplo con la implementacion de
medidas tecnoldgicas de proteccién que a la fecha se pueden aplicar sobre las
obras.

La presente investigacion, revela la situacion del Derecho de autor en el siglo
XXl, calificado como era informatica, se expone que dicha era puede exponer a
riesgos al derecho de marca, como también, puede contribuir en la busqueda de su
proteccion ante posibles transgresiones. Todo ello, con asistencia de las TICS y del

campo del Derecho.

Quiroz (2003) sostiene en su tesis para optar el grado académico de Doctor
en Derecho de autor, titulada “la infraccion al Derecho de autor y el rol de Indecopi
en su prevencion” presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
concluye: Las modalidades mas frecuentes de infraccion a los derechos del autor
de obras literarias son: la reproduccion no autorizada, seguida del plagio, la
usurpacion de paternidad, y la reprografia, las que con mayor frecuencia se
presentan y expanden en todo el pais, constituyendo una verdadera amenaza a la
actividad licita de los editores, la creatividad de los autores y en contra del sistema

econdmico del pais. El libro pirata presenta caracteristicas similares al original, en



cuanto al texto, al disefio, la portada, el color, el ISBN, e incluso el cddigo de barras,
agregandosele irbnicamente la frase “prohibida su reproduccion”. Lo cual puede ser
corroborado con los datos que nos ofrecen la camara peruana del libro y la
Biblioteca Nacional, dado que el Peru a diferencia de otros paises de la region ha
reducido el nimero de titulos y ejemplares legalmente producidos; disminuyendo el
monto de comercializacion comparados con las ediciones piratas, que si han
incrementado considerablemente sus ventas. Este hecho ocasiona que los pocos
libros que se producen legalmente, la pirateria hace que un buen numero de
ejemplares no puedan venderse, y los editores se ven impedidos de recuperar la
inversion realizada, al reducirse cada vez méas el mercado para dar paso a la venta

ilegal.

La presente investigacion, permite conocer las modalidades de infraccion del
Derecho de autor en el Peru, respecto a obras literarias, se enfatiza que a causa
de la pirateria se impide vender libros producidos a cabalidad de Ley, por
consiguiente, ha ocasionado la disminucién de la comercializacién legal de estos

productos.

Camino (2016) sostiene en su tesis para optar el titulo de Abogado, titulada
“La proteccion de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales”
presentada en la Universidad de Piura, concluye: la marca y el nombre comercial
son signos distintivos de distinta naturaleza, pero que sirven al empresario para que
en la sociedad actual pueda darse a conocer. Ya sea a través del nombre comercial,
mediante el cual da a conocer su local o establecimiento, o a través de la marca,
mediante la cual da a conocer el(los) producto(s) o servicio(s) que ofrece. Sin
embargo, esta relacion no siempre va a resultar pacifica ya que pueden suscitarse

conflictos entre ambos signos.

La presente investigacion, revela la gran importancia de la marca como
distintivo para los productos de una empresa; asimismo, expone gue se propicia
una serie de confrontaciones con el nombre comercial, al ser ambas prioridades en

una sociedad empresarial.

Silva (2017) refiere en su tesis de Abogado titulada “Los criterios objetivos
de aplicacion de sanciones en materia de proteccién al consumidor: una correcta

aplicacion de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad”



presentada en la Universidad Catdélica Santo Toribio de Mogrovejo (Peru), concluye:
la proteccion de los derechos de los consumidores como funcion del Indecopi
implica vigilar que la informacion en los mercados sea correcta, asegurar la
idoneidad de los bienes y servicios en funcién de la informacion brindada y evitar la
discriminacion en las relaciones de consumo; por lo que los consumidores cuando
se encuentran ante la vulneracion de sus derechos y concurra una infraccion a
cualquier norma en materia de proteccion al consumidor, existiran para ellos
procedimientos a través de los cuales van a poder hacer valer sus derechos y lograr

gue se les repare el dafo ocasionado.

La presente investigacion, permite conocer la funcién de Indecopi, cual es
de inspeccionar a los mercados a que actiuen conforme a Ley, y a raiz de ello se
brinde el servicio adecuado a los consumidores; en caso en que se vulnerase la
norma u incurriese a la trasgresion los Derechos del consumidor, esta entidad podra

hacer resarcir los dafios ocasionados por los terceros.

Rozas (2014) refiere en su tesis de Abogado titulada “eficacia del sistema de
conciliacién administrativa del Instituto Nacional de defensa de la Competencia y
de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — Indecopi”, presentada en la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, concluye: los
procedimientos conciliatorios (materia de estudio en la presente tesis) que fueron
apertura dos ante la Oficina Regional de Instituto Nacional De Defensa De La
Competencia y De La Proteccién De La Propiedad Intelectual - Indecopi de la
ciudad del Cusco, tienen como caracteristica principal una tendencia mayoritaria
por parte de los actores en conflicto a llegar a acuerdos conciliatorios antes del
inicio de una etapa contenciosa en la via del procedimiento administrativo. Los
resultados, de manera concluyente, demuestran que la posibilidad de arribar a
acuerdos conciliatorios es mucho mayor ante el servicio de atencion al ciudadano
gue ante la Comision de Proteccion al Consumidor del instituto nacional de defensa
de la competencia y de la proteccion de la propiedad intelectual- Indecopi Cusco,
lo que demuestra que la conciliacion es mas eficaz en la resolucion de conflictos

antes del inicio de una etapa adversaria.

La presente investigacion, da a conocer el estudio realizado a las dos
oficinas apertura dos en Indecopi, el cual hace referencia en que si existiese

conflicto entre las partes (consumidor y mercado) Indecopi como Entidad de
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defensa y proteccién; es el mismo que podréa intervenir con el método alternativo
extrajudicial (la conciliacion) el cual ha mostrado tener efectivos resultados en la

resolucidn de conflictos antes de procedes con la etapa adversaria.

Camino (2016) refiere en su tesis de Abogado titulada “la proteccion de la
identidad del negocio: Entre marcas y nombres comerciales”, presentada en la
Universidad de Piura, concluye: Ante un nombre comercial no registrado que se
asemeje a una marca cuya solicitud de registro se esta planteando, el Indecopi ha
resuelto que el uso es lo que permite al nombre comercial consolidarse como tal y
mantener su derecho de exclusiva de tal manera que, en los casos de conflicto
entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una
marca, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia
econOmica. Contrario a esto, el TAJ sostiene que existe una fractura en la
proteccion que la entidad peruana otorga al nombre comercial, puesto que no
puede condicionarse dicha proteccion al analisis de la zona geografica de influencia
efectiva, ya que se estaria atentando contra el principio de proteccion de la

actividad empresarial.

La presente investigacion, permite conocer que al postular la proteccion a
nivel nacional del nombre comercial siempre y cuando se mantenga en su uso.
Ademas, para propiciar la seguridad juridica se considera que seria necesaria
constituir el registro, a la par de aplicar a los registros de los nombres comerciales

la figura de la cancelacién por falta de uso.

b) Antecedentes Internacionales

GoOmez, Ponce y Salamanca (2011) en su tesis para obtener el grado de
licenciado(a) en ciencias juridicas, titulada “El Derecho de marcas y su incidencia
en la proteccion de las pequefias y medianas empresas” presentada en la
Universidad del Salvador, concluye: El Derecho de marcas, es el conjunto de
Derechos que protegen a las marcas, definida estas como el signo o conjunto de
signos susceptibles de representacion gréafica, que incluye palabras, nombres de
personas, dibujos, letras, nimeros, sonidos, la forma del producto, con el fin de ser
adecuado, para poder distinguir los productos o servicios de una empresa de los

de otra. Los Derechos marca torios no poseen un gran desarrollo y difusion, y son



solo conocidos solo por una pequefia parte de los empresarios de El Salvador, ya
que si bien es cierto se encuentran tutelados en la Ley de marcas y otros signos
distintivos, no se han desarrollado a gran escala programas que difundan los

procesos de proteccion de estos Derechos.

La presente investigacion, sefiala que el Derecho de marca en el Salvador,
se encuentra regulado en la Ley de marcas y otros signos distintivos, mas no se le
brinda relevancia ni la proteccion juridica adecuada. Pues, no basta con la
promulgacion de una Ley para asegurar su acatamiento, sino, se requiere de su

praxis y cumplimiento a cabalidad para evitar que sea letra muerta.

Santisteban (2014) refiere en su tesis previo a conferirle en el grado
académico y titulo de Licenciado en ciencias juridicas y sociales, titulada “efectos
juridicos que genera la inscripcion de las marcas comerciales” presentada en la
Universidad Rafael Landivar, concluye: La jurisprudencia en materia marcaria es
fundamental para la interpretacion y aplicacion de la Ley de propiedad industrial en
materia de prohibiciones absolutas, relativas y criterios de confusion entre marcas
registradas y solicitadas, aunque por tratarse en materia civil de juicio sumario

legalmente no existen mas que criterios doctrinarios judiciales.

La presente investigacion, evidencia la relevancia de la jurisprudencia en la
propiedad industrial de Colombia y el amparo del Derecho de marca, puesto que
sirven como precedentes para la correcta aplicacion de la Ley en caso de
infracciones; sin embargo, por la naturaleza de su materia, solo se brinda

importancia a las interpretaciones judiciales.

Solérzano (2010) refiere en su tesis para optar el grado de licenciatura en
Derecho, titulada “La marca notoriamente conocida en el sistema marcario
costarricense y la necesidad de proteccion de la marca registrada” presentada en
la Universidad de Costa Rica, concluye: ElI Derecho marcario tiene sus bases en
dos pilares fundamentales: la proteccion de los intereses del titular o empresario y
la proteccion de los intereses del consumidor. Ambas partes deben tomarse en
cuenta como dos caras de la misma moneda, por lo que la proteccion de uno de
ellos no debe ir en detrimento del otro. Costa Rica posee una abundante base legal
para la determinacién y la proteccion de las marcas notorias. No obstante, las

principales limitaciones se encuentran en el procedimiento probatorio, que adn
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adolece de inconsistencias por parte de funcionarios y litigantes. El vacio legal que
existe con respecto a la maca renombrada la hace altamente vulnerable a ser

aprovechada por terceros de mala fe.

La presenta investigacion, reconoce la importancia del Derecho de marca
tanto en el consumidor, como en el comerciante. Asimismo, revela que Costa Rica
presenta una amplia proteccion legal de las marcas notorias (marcas conocidas
solo por el sector de consumidores), dejando de lado el amparo de las marcas
renombradas (marcas que gozan de popularidad en el publico general). Por ende,
la Legislacion de Costa Rica, debe enfatizar la seguridad juridica de las marcas
renombradas, a fin de contribuir con el desarrollo comercial y juridico de su

sociedad.

Gomez (2010) sostiene en su tesis de Doctorado titulada “La infraccién de la
marca comunitaria: problemas de coexistencia con los Derechos Nacionales”
presentada en la Universidad de Alcala de Henares (Madrid), concluye: La excesiva
dilacion en el proceso de creacion del sistema de la marca comunitaria, el cual se
prolongé durante mas de treinta y cinco afios, influyd negativamente en el
debilitamiento del principio de autonomia. Si bien en un momento inicial la
aplicacion del Derecho nacional suponia Unicamente la aplicacion de seis Derechos
nacionales de marcas, la extraordinaria evolucion de la Unién Europea ha
ocasionado que en la actualidad resulten de aplicacion hasta veinticinco Derechos

nacionales de marcas.

La presente investigacion, permite reconocer que a causa de la tarde llegada
del proceso de creacion al Derecho de marca se incurrié en la deficiencia aplicacion
del principio de Autonomia. Y hoy en dia gracias a la evolucién de la Unién Europea
se esta aplicando una mayor cifra de Derechos Nacionales a comparacion de sus

inicios.

2.2. Marco Juridico

Jurisprudencia

El TC ha emitido varias resoluciones teniendo en cuenta los derechos de

infraccion al derecho de marcas, en la que considera, los principios de territorialidad

11



principio registrales constitutivos de derecho basandose en el articulo 65 de la

Constitucion Politica del Peru:

a. Principio de territorialidad que rige el derecho de marca

Mediante este principio se opone al registro de la marca de “hotel carrera”,
puesto que ya existe una marca registrada con el nombre de “hoteles carrea” en la
frontera de Limay Chile, por lo que se pretende la oponibilidad, ya que este nombre
o0 signo distintivo ya es conocido y cuenta con un registro constitutivo de derecho el
cual excluye a cualquier persona de utilizar el nombre o signo distintivo pues que
al usar esta marca, muy similar a la primera, recaeria en una confusion para el

publico.

b. Principio de registrales constitutivos de derecho

Mediante este principio como lo sefiala el ordenamiento juridico se busca
proteger a la persona que ha registrado la marca como suya es decir la persona
que goza con los beneficios de la titularidad de derecho, el mismo que podra ejercer

cuando su derecho se vea vulnerado por terceros.

2.3. Marco teérico cientifico

Se ha vuelto mas que normal natural que los consumidores confien
plenamente en los productos y servicios comercializados bajo una misma marca
presenten determinados niveles de calidad y que éstos se mantengan a través del
tiempo. Aunque, si se tiene en cuenta que la marca indica una determinada
procedencia empresarial, cabe esperar, en términos practicos, que los productos
sefalados con una misma marca presenten estandares homogéneos y constantes

de calidad.

Esto constituye un verdadero reto o “deber” del empresario para no

defraudar a sus clientes.

12



Este deber empresarial o econémico, sin embargo, cabe sefialar, no se
traduce en una obligacion juridica de que el titular de la marca garantice que todos
los productos signados con la marca producida por €l o por un tercero con su
consentimiento ostenten niveles homogéneos de calidad que dispone: “En caso de
licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e
idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o

prestador de éstos.”

Esta norma tiene el rol de a exigir niveles homogéneos de calidad en cada
uno de los productos designados con una misma marca, sino que tiene como fin, a
mi criterio, regular un caso especifico de responsabilidad extracontractual: aun
cuando el titular de la marca (licenciante) no haya generado el dafo, pues este
tendra la obligacion como si fuese el productor o prestador de los productos o

servicios licenciados, respectivamente.

Claro esta, que las marcas de certificacion, en el que la inobservancia de las
reglas de uso autorizadas o toleradas por el titular puede originar la cancelacién del
registro de la marca de certificacion. Uno de los puntos més importantes de la regla
de uso es, justamente, la calidad de los productos y servicios para los que van
dirigidos

Ahora bien, hoy en dia las diferencias entre productos y servicios de distintas
empresas son cada vez mas sutiles. Debido a que los procesos de produccion son
cada vez mas similares y porque el Derecho de la competencia esta informado por
el principio de la libre imitacion. De ahi la importancia del valor agregado y, sobre
todo, la razén del afan de las empresas por consolidar la imagen de la marca y

posicionarse como lider.

Sin embargo mas alld de esas pequefias diferencias en aspectos tan
distintos segun el producto o servicio de que se trate la textura, el color, la
originalidad, la duracion, el sabor, la fragancia, la rapidez, la seguridad, la
puntualidad, etc. no se puede negar que la calidad de un determinado producto o
servicio, distinguido con la marca, puede generar una serie de expectativas en los
consumidores de tal razén , que terminan siendo decisivos en su eleccidén en cuanto

a los productos que ofrece el mercado.
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Distincién de productos y servicios

La funcién primordial y necesaria de la marca distinguir un producto o un
servicio de otros en el ya mencionado mundo mercantil. si bien el saber quién es el
fabricante del producto sera para muchos un factor esencial para efectuar libre su
eleccion, este dato lo encontrard fuera de la marca que distingue el producto. Es
habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rotulo que lleve el
producto, su envase o envoltorio y, si no es asi, el consumidor podra preguntar el
dato al comerciante. Pero es una informacion extrafia a la marca, aun cuando
puede suceder, como ya se menciond antes, que la marca esté formada por el

nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servira
como referencia para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir

el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirio.

El sistema atributivo

El correspondiente sistema atributivo es una facultad que tiene el Estado
conforme al sector de las referencias en funcion del reconocimiento de las marcas,
siendo asi es importante destacar que se buscan determinadas caracteristicas las
cuales tienen que diferenciarse de otros productos y que el Estado tiene que
individualizar la correspondiente atribucién de esa denominacion vinculado al

ambito juridico.

El valor de la marca no registrada

Como se indica en el parrafo anterior no significa que la marca no registrada,
esté totalmente desprotegida. Por el contrario, en muchos casos se ha reconocido
valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad. Se ha
sostenido reiteradamente que este criterio, que en todo caso la poblacion establece
la proteccion de dicha marca la que estd en funcidn del conocimiento y
reconocimiento de la comunidad en forma general y por ende se ha dado a conocer

la misma que merece el reconocido valor de dicha marca.
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En estos casos los tribunales no siempre recurrieron a la Ley de marcas para
decidir en favor de la marca no registrada. Lo hicieron apelando a los principios
generales del Derecho, puesto que no reconoce valor a los actos inmorales o

contrarios a las buenas costumbres.

El uso sin registro ha sido un motivo fundamental para oponerse con éxito al
registro de una marca solicitada con posterioridad puesto que, para servir de base
para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con

éxito una oposicion deducida a la solicitud de su registro.

Queda claro que el uso, mediando la oposicién al mismo, no tiene ninguna
validez y no genera ningun derecho en favor de quien lo ha realizado. Tampoco
puede tener valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior
registrada, ya que ello implicaria desconocer el derecho exclusivo de una marca
legalmente registrada y en consecuencia lo Unico que generaria seria confusion

para el publico.

La Ley de marcas reconoce, aungue en forma indirecta, valor a la marca
usada no registrada. Lo hace al permitir que la oposicion al registro o al uso de
alguna sea efectuada por quien tiene un interés legitimo. Me refiero mas adelante
a los supuestos que pueden satisfacer el interés legitimo, entre los que esta la

defensa de una marca.

La imitaciébn de una marca ajena es sin duda una accion fraudulenta. El
mismo que es disefiado para engafar al consumidor, para confundirlo. En definitiva,
un fraude. Si esa marca ajena esta registrada, el remedio legal lo brinda la Ley de
marcas. Pero si no hay registro previo y hay una intencion dolosa de confundir, que
se manifiesta en la imitacion o falsificacion de la marca que otro usa, entonces el
remedio. Por ello se tiene claro que la Ley de marcas es un instrumento mas para
combatir actos de competencia desleal. Una de las categorias tipicas de actos de

competencia desleal es la que comprende los actos de confusion, que abarcan no

15



sOlo los de confusibn marcaria, sino también los de confusibn a través de

designaciones, estilos comerciales, publicidad, etc.

La marca de hecho puede ser también invocada como sustento para la
obtencion de una orden de cese de uso temporal o provisional que prevé el art. 50
del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio). En el caso "Lionel", el titular de la marca de hecho
"Gloria", con la que distinguia juguetes, solicitd se aplicara esta norma del ADPIC
y se ordenara el cese de uso de idéntica marca usada para distinguir idénticos
productos. El titular de "Lionel" habia solicitado el registro de su marca, y
habiéndose retirado una oposicion a su registro todo hacia suponer que seria
registrada. El tribunal hizo lugar a la peticion y ordend la medida. En el fallo se
reconoce que el que la marca no estuviese registrada "no significa en absoluto que
el titular de una marca de hecho efectivamente explotada y a cuyo amparo se ha
formado una clientela y que esta carezca por completo de proteccion frente a una
conducta reprochable de un competidor, consistente en el ilegitimo uso de la misma
marca para obtener un lucro indebido y confundiendo a la clientela, pero finalmente

se recurre al ADPIC de manera novedosa y por cierto procedente.

La contundencia de esta conclusién permite entender que en supuestos en
los que se repita esta conducta ilicita, aun en ausencia de un tramite de registro,
avanzado o no, se ordenara igual medida. Después de todo, la proteccién es para
la marca usada que tiene una clientela. Y ésta no depende de la existencia de una

solicitud marcaria.

2.4. Marco historico

Origen de la funciéon de la marca

Con el tiempo se entendié que la marca identificaba la procedencia del
producto. Asimismo, servia para que el publico consumidor supiera quiénes eran
los distintos fabricantes de cada producto. En el siglo pasado en los EE.UU. de

Ameérica una marca no era lo que hoy es en el comercio.
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Hoy en dia este concepto de la funcion que cumple ha quedado superado. La marca
no distingue origen. Es mas, la gran mayoria del publico ignora quién es el
fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la
marca esta formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca

identificard también el origen del producto, pero esta funcion serd secundaria.

Se debe tener en cuenta que es muy comun que sean varios y diferentes los
fabricantes de productos y prestatarios de servicios que los distingan con las
mismas marcas. Esto es posible a través de la concesién de licencias y de
franquicias en estos supuestos los "origenes" pueden ser muchos y la marca una

sola.

Esta esperanza o idea del comprador puede inclusive ser equivocada, toda
vez que el titular originario de la marca la haya vendido a un tercero. O bien, como

dije recién, haya autorizado su uso a otros dentro del mundo comercial.

Esto no supone que el comprador deje de creer que todos los productos o servicios
con una misma marca tengan un mismo origen, aunque no sepa de quien se trata.
El comprador entiende que la misma marca esté relacionada con un mismo origen,
aun cuando sea un licenciado el que haya lanzado el producto o servicio al

mercado.

2.4.1. Funcién indicadora de procedencia

Se sabe que la marca cumple una funcién indicadora de procedencia ya que
sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio, distinguiéndolo del

de sus competidores en el mercado.

En una etapa preindustrial, la produccion y comercializacion de bienes era
severamente controlada por los gremios, generando un mercado donde el uso de
la marca tenia alcances muy limitados. Debido a aquella etapa los intereses de los
artesanos o comerciantes no dependian de un mercado de libre competencia, sino

de la estructura corporativa de los gremios

La funcién indicadora de origen empresarial ha sido por muchos afios la

Unica funcién reconocida a la marca desde el punto de vista juridico. Puesto que,
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en su importancia, que en algunos paises la cuestion de la transmision de la marca
estuvo conectada por buen tiempo con la funcién indicadora del origen empresarial:
para preservar el cumplimiento de esta funcién no se permitia la transmision de la
marca de manera independiente de la empresa, sino juntamente con ella. No
obstante, hoy en dia la autonomia de la marca con respecto a la empresa esta fuera
de toda duda y se ha impuesto el sistema de la libre cesion de la marca. Asi, el
articulo 161 de la Decision 486 establece que: “Un registro de marca concedido o
en tramite de registro podra ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria,

con o sin la empresa a la cual pertenece”.

2.5. Definicién conceptual de la terminologia empleada

Derecho de marcas

Definicion

Es importante establecer que las marcas vienen a ser un aspecto
fundamental para los sujetos que logran crear o edificar un producto en donde se
tienen que tener presente que el Estado debe proteger la creacion y el desarrollo
en un mantenimiento de dicho producto o asi mismo también podemos hablar de
servicios esto contribuye a que dichos sujetos o personas que innovan o0 crean una
nueva forma de generar servicios o productos, estos siempre estén en una
perfeccién, toda vez que van a ser reconocidos por el Estado y asimismo la
poblacion va consumir o va a servirse de dicho producto masivamente por el hecho
de tener una calidad en el servicio que se brinda la cual es identificada con dicha
marca, esto también contribuye al Estado toda vez que generara mayores ingresos
tributarios asimismo al sector privado porque buscara que los jovenes puedan
innovar determinados productos y que ellos van a ser protegidos por el Estado para
gue no sean vulnerados sus derechos por terceros que puedan comercializar algo
gue no han producido en consecuencia con la proteccion que le puede brindar el
Estado al individuo que establecido o creado una marca por el servicio o producto
creado, estaremos en una sociedad mas justa donde se incentive a la formacion y

la educacion del respeto de los derechos del ciudadano.
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Si nos remontamos a la historia de las marcas, tenemos que las mismas han
sido empleadas desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros usos que se les
dio a las mismas en América del Norte fue el de identificar la pertenencia del ganado
a un determinado criador (duefio). En un momento inicial, dicho simbolo seria una
forma de impedir que los bienes de un comerciante se confundan con los de otro,
pero, una vez que el animal entrase al comercio, la identificacion pasaria a informar
sobre el origen del bien. Si retrocedemos algunos afos, tenemos que en Egipto se
han encontrado vasijas de adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas
como jeroglificas. En Grecia, los artistas igualmente utilizaban simbolos para
distinguir sus producciones. Probablemente, la mayor cantidad de casos provengan
de Roma en donde el comercio era abundante, empleandose signos para distinguir
desde productos comestibles tales como vinos y quesos, hasta ladrillos empleados

en construcciones militares.

En la edad media aparecieron las House Marks conocidas hoy en dia como
familias de marcas, las cuales, como su nombre lo indica, servian para identificar
los bienes pertenecientes a un hombre que hubiese contraido matrimonio,
procediendo a formar un hogar. En dicha época, la sancion por usar
fraudulentamente una marca era la pena de muerte. Es en esta época en la que se
configura la doctrina del common law y se contempla en distintas legislaciones a lo
largo del mundo el concepto de marca, pero no como es entendida en la actualidad.
Sobre la definicion de la marca, podemos comenzar sefialando que la misma se
encuentra comprendida dentro de la categoria de los signos distintivos, los cuales
han sido entendidos por distintos estudiosos en la materia dentro del conjunto de
los bienes inmateriales Son varias las teorias que se han formulado en torno a la
naturaleza juridica de los derechos intelectuales en general y de las marcas en
particular. Debido a su recurrencia en la doctrina nos interesa mencionar dos de las

mismas: la teoria del derecho de propiedad y la teoria de los bienes inmateriales.

Es sobre este punto que la teoria de la propiedad se distingue de, por
ejemplo, la teoria de la personalidad, pues la primera entiende al bien sobre el que

recae como un quid externus mientras que la segunda identifica al bien con los
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derechos que le son propios a la persona tales como la integridad, la dignidad y la

reputacion.

A proposito de la teoria de los bienes inmateriales hablaremos de bien
inmaterial para referirnos a una creacion intelectual que, perteneciendo a uno de
los tipos de creaciones intelectuales tutelables, sea tutelada por el ordenamiento
juridico considerado, tutela que a su vez se coordina con la conversion de la
creacion intelectual en un bien inmaterial individualizado conforme a una especial
normativa, distinta, despueés, para los diversos tipos de creaciones intelectuales

tutelables.

Defensas relacionadas con el propio registro

Recurso de reconsideracion

La oficina de propiedad intelectual (la oficina de patentes y marcas) puede
considerar que la solicitud de registro de marcas presentada no es registrable, por
similitud con otras, por ser genérica, o famosa en el exterior o por alguna otra razén.
El recurso de reconsideracion es un servicio que ofrece marcaria, con el fin de que
la oficina de patentes y marcas aclare, modifique o revoque la resolucién y acoja a
tramitacion la solicitud de registro de marca.

Defensa por oposicion de terceros

Una vez que la oficina de patentes y marcas aprueba la solicitud para su
tramite, ésta debe publicarse en el 6rgano oficial que sefiala la ley para estos
efectos, con el objeto de que terceros interesados presenten sus oposiciones a las
solicitudes de registro. En caso de que tengan objeciones disponen de un plazo
para presentar una oposicién al registro de la marca. La defensa por oposicién
consiste en presentar un escrito con los argumentos de defensa de la solicitud de

registro a fin de que la marca sea otorgada.
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Defensas relacionadas con el registro de terceros

Oposicion a solicitud de marca presentada por un tercero

Marcaria.com vigilara las solicitudes de registro de marcas presentadas y
publicadas por terceros que puedan perjudicar a un cliente que tenga una marca
ya registrada o esté en tramite de serlo. La oposicidon a la solicitud de registro de
marca de un tercero consiste en presentar un escrito ante la oficina de patentes y
marcas exponiendo los fundamentos legales por los cuales la solicitud de marca no

debe ser concedida.

Apelaciones

Las resoluciones de la oficina de patentes y marcas detalladas en los puntos
anteriores son apelables y pueden ser interpuestos por la parte que se siente

perjudicada con el fallo.

Marcas de productos

Originariamente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos
de un fabricante de los de sus competidores. Hay quienes remontan esta costumbre
hasta 5000 afios a.C., antigledad que se le atribuye a objetos de alfareria que
llevaban signos que los identificaban. Es posible que en algunos casos estos signos
hayan identificado la propiedad del objeto que permanecia en posesion de su
duefio y no el origen del producto que era vendido. De todas formas, hay acuerdo
y conclusiones entre quienes han estudiado el tema que ya en Pompeya se
utilizaban las marcas para identificar al fabricante y a su origen del producto. Es

asi, que estos signos fueron denominados marcas de fabrica.

En el siglo XIX nace la marca de comercio. La ley francesa de 1858 introduce

la proteccién de la marca de comercio.

También se ha comentado de la marca de agricultura, la cual es usada por
el agricultor para indicar el origen de los productos de sus cultivos semillas, plantas,
cereales, frutas, etcétera. Las marcas tienen su razon de ser en tanto exista

comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas. De la
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misma manera que es dificil imaginar un sistema comercial evolucionado sin

marcas.

Lo cierto es que las diferentes categorias mencionadas carecen hoy de otro
sentido que el académico. Las marcas distinguen productos y son indispensables
en el comercio. Poco importa si ésta es propiedad del fabricante, del comerciante,
del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero. Ya vimos cOmo

esta funcion y rol de distinguir el producto es primordial.

El nombre o designacion distingue a los competidores, no dice quién es el que
desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identificar a
un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de

producto distingue a un producto y no a quien lo fabrica.

Marcas colectivas

La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es
propiedad de muchos. O mas bien, de una organizacién, una cooperativa, por
ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podra efectuarse en la
medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por

esa organizacion.

La marca colectiva esta formada por un signo al igual que cualquier marca.
Es una marca diferenciada por la forma en que sera usada y por la caracteristica
de su titular. Es perfectamente posible en nuestro pais que una organizacion
registre una marca y luego autorice el uso de la misma a distintas personas que se
atengan estrictamente a las reglas que la organizacién establezca. Quien use la
marca sin respetar esas reglas se transformara en un infractor que puede ser
perseguido criminalmente. El art. 7° bis del Convenio de Paris sélo se refiere a
colectividades, pero ello no impide que cualquier tipo de organizacion colectiva pida
tal registro, ya que, la Ley de marcas no lo prohibe y, como dije recién, la marca es

un signo distintivo igual que cualquier otro.
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Marcas de certificacion

La marca de certificacién es el signo que puede aplicarse so6lo a los
productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde
luego, este control sera impuesto por el titular de la marca que permitira que sea

usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas.

El uso facultativo

La Ley de marcas no impone la obligacion de usar una marca cuando se
comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. En este sentido no
hay obligatoriedad en el uso de marcas. Tampoco prevé la ley que el uso pueda

ser impuesto en circunstancia alguna.

Territorialidad

El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se
circunscribe al ambito territorial peruano Ni la marca registrada tiene esa
exclusividad mas alla de las fronteras de nuestro pais, ni las marcas registradas en

el extranjero gozan de ese derecho en nuestro pais.

Derechos que confiere

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la
posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda
producir confusion o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin

duda el derecho méas importante que confiere el registro marcario.

La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede
disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser liboremente transferida,
0 bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a titulo gratuito u
oneroso. La autorizacion de uso a través de contratos de licencia o de franquicia
(franchising) es una forma muy habitual de explotacion marcaria que permite al

titular de la marca una difusion que en muchos casos él solo no podria lograr.
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Duracién

La marca registrada dura diez afios. Su duracion puede ser menor si antes
del mencionado plazo se extingue por nulidad, caducidad y, obviamente, también

por renuncia.

La responsabilidad y el derecho comercial en el Peru
Dafios patrimoniales

Conforme lo hemos explicado, el titular de una goza de la patente de
invencion de un derecho de exclusividad sobre el signo o la invencion, estando

facultados a impedir su uso a terceros sin su autorizacion.

Por lo tanto, el derecho de marcas sufre perjuicio por el simpe hecho de que
un tercero utilice una marca idéntica o similar o el invento patentado sin su
consentimiento. Ese uso indebido constituye de por si el perjuicio mismo, ya que
lesion juridica fundamental consiste en el ejercicio indebido de un derecho
perteneciente en forma exclusiva a su titular, quien es el interesado en determinar
oportunidad y el modo en que utilizara su marca o su invento patentado como las

autorizaciones de uso que confiere a terceros.

] ¢ Cuales son los dafios que puede sufrir el propietario de una marca o de una

patente en caso de infraccion?

a. Pérdidas econdmicas, derivadas de la cantidad de productos de los
gue se han privado comercializar, como resultado directo del uso ilegal
realizado por el infractor. El titular de la marca o ha perdido ingreso de
dinero, han dejado de vender su producto, beneficiAndose el usurpador

en forma ilegitima.

b. Dafo alareputacion o al prestigio de lamarca (podria extenderse
al caso de los inventos), cuando el consumidor cree que el producto
adquirido o que el servicio prestado con la marca de infraccion es legitimo
y atribuye al titular de la marca de la mala calidad. Este dafio puede
provocar graves consecuencias. La destruccion del buen nombre y

prestigio de una marca puede, con el transcurso del tiempo, ocasionar la
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desaparicion del producto o servicio del mercado motivado por la pérdida
de la clientela. Esto es mas factible si el mercado es invalido con

falsificacion de pésima calidad.

c. Frustracion de negocios (lucro cesante), que se traduce en la
ganancia que ha dejado de obtener el titular de la marca, como

consecuencia de la violacion del derecho de exclusividad.

En relacion con los bienes inmateriales, deseamos destacar que el perjuicio
ocasionado se manifiesta preferente en la forma de un lucro cesante que la de un

dafno emergente.

La infraccidn a una marca no consiste en la destruccion de la etiqueta sobre
la cual se figura dichas marcas; los actos de vulneracion del derecho de marcas se
traducen en el uso de dichos activos intangibles sin autorizacion de su titular. La
continuacion interrumpida de la infraccién provoca la permanente perdida de futura
clientela (la ya ganada y la que eventualmente podria estar interesada en el

producto o servicio marcado o en el producto o procedimiento.

En relacién con la clientela ganada, pues tal como adelantaremos que el
consumidor defraudado en sus expectativas podria no podria volver adquirir nuca

mas un producto creyendo que fue adquirido de su legitimo titular.

En relacion con la clientela potencial, en virtud de que al existir en el mercado
de productos o servicios marcados si legitimamente o un producto que es una copia
del patentado, ello atomiza la preferencia de dichos consumidores que se
inclinarian masivamente por los productos legitimos en caso de no existir la

infraccion al derecho de exclusividad.

Por ello, enfatizo que el perjuicio se manifiesta mas en el lucro cesante,
puesto que los casos que hemos enumerado consisten en una ganancia futura que
no ha llegado a ser obtenida. Este lucro cesante tiene su correlato en la perdida de

ventas.
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Accion por infracciéon a los derechos del titular de una marca

La segunda forma de proteger nuestra marca es la posibilidad de denunciar
a las personas que, sin nuestra autorizacion, utilizan marcas idénticas o similares
a la nuestra para distinguir los mismos o similares productos o servicios. Esta
accion se realiza presentando una denuncia ante la Oficina de Signos Distintivos
del INDECOPI. Ademés, la persona que inicia o va a iniciar una accion por
infraccion, puede pedir a la Oficina de Signos Distintivos que ordene una serie de
medidas para evitar que se cometa o que se continie cometiendo la infraccion.
Estas medidas pueden ser cautelares, cuando se dictan antes o durante el tramite
de la denuncia, o definitivas cuando se dictan luego que se declara fundada la

denuncia.

Ejemplos de dichas medidas son las siguientes:

1. Cese inmediato de los actos infractores;
2. retiro del mercado de los productos infractores;

3. suspension de la importacion o exportacion de los productos

infractores;

4. cierre temporal o definitivo del establecimiento del infractor. Una
vez que tenemos una resolucion (decision) favorable por parte del
Indecopi, podemos acudir al Poder Judicial para solicitar una
indemnizacién por los dafios y perjuicios que nos pudiera haber

causado la conducta infractora.

Entonces, es muy conveniente que registremos nuestras marcas antes de
usarlas, porque esa es la Unica manera de protegerlas, convirtiendonos en sus

Unicos duenos.

Pero antes de presentar la solicitud de registro de nuestra marca, debemos tener

en cuenta que ésta:

1. Debe cumplir con los requisitos que establece la ley; y
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2. No debe estar dentro de las prohibiciones de registro que la ley
establece

El derecho de marcas y el régimen legal

El registro de marcas esta a cargo de la direccion de signos distintivos del
Indecopi. Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales,
marcas colectivas y marcas de certificacion, debe tenerse en cuenta los siguientes

requisitos:

* Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente
(uno de los cuales servirh de cargo). Se debe indicar los datos de
identificacion del solicitante (incluyendo su domicilio para que se le

remitan las notificaciones).

» En caso de contar con un representante, se debera indicar sus datos de
identificacion y su domicilio sera considerado para efecto de las
notificaciones. Consecuentemente, sera obligatorio adjuntar los poderes

correspondientes.

* Indicar cual es el signo que se pretende registrar. Si éste posee
elementos graficos se debera adjuntar su reproduccién (tres copias de
aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho y a colores, si se desea
proteger los colores).

+ Determinar expresamente cudles son los productos, servicios o
actividades econOmicas que se desea registrar, asi como la clase o

clases a la que pertenecen (clasificacion de Niza).

* En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos o servicios
se deben indicar agrupados por clase, precedidos por el nimero de clase
correspondiente y en el orden estipulado por la clasificacion de Niza de
ser necesario, se debera manifestar la prioridad que se reivindica. En
esta situacién particular, se adjuntara la copia de la solicitud cuya
prioridad se invoca, certificada por la autoridad que la expidio, de ser el

caso, traducida al espafiol.
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Adjuntar la constancia de pago del derecho de tramite, cuyo costo es

equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una

clase solicitada. El monto (S/. 534.99 nuevos soles) se cancelara en la

Caja del Indecopi. Por cada clase adicional, el pago del derecho de

trdmite sera de S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al 14.46% de la

Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Se debera tener en cuenta, ademas, ciertos requisitos adicionales en los

siguientes supuestos:

1.

Marcas colectivas y Marcas de certificacion: se acompafiara también

el Reglamento de uso correspondiente.

Nombre comercial: se sefalard fecha de primer uso y se
acomparfara los medios de prueba que la acrediten para cada una

de las actividades que se pretenda distinguir.

Lema comercial: se indicara el signo al cual se asociara el lema
comercial, indicando el niumero de certificado o, en su caso, el

expediente de la solicitud de registro en tramite.

El usuario debera considerar que existen ciertos requisitos minimos
gue debe cumplir una solicitud de registro para que se le asigne
fecha de presentacion. Asi, si en la solicitud no se consigna alguna

de las siguientes informaciones:

Los datos de identificacion del solicitante, o de la persona que
presenta la solicitud, que permitan efectuar las notificaciones

correspondientes.
La marca cuyo registro se solicita.

La indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales

se solicita el registro o;
El pago de las tasas respectivas.

Se le otorgara un plazo de sesenta (60) dias habiles para subsanar

los incumplimientos.
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10.

Si se remedian tales omisiones, para efectos juridicos se
considerara como fecha de presentacion de la solicitud aquella en la

cual se hubieren completado dichos requisitos.

Si no se cumple con el requerimiento formulado, la solicitud de registro

se tendr& por no presentada y se dispondra su archivamiento.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Una vez presentada la solicitud (es decir, habiéndose asignado
fecha de presentacion para efectos juridicos), la direccion tiene un

plazo de 15 dias habiles para realizar su examen formal.

Considerando los demas requisitos (documento de poder, indicacion
de la clase, precision o exclusion de productos o servicios, entre
otros), si fuera el caso, la direccién notificara al solicitante para que
cumpla con subsanar las omisiones, otorgandole para ello un plazo
de sesenta (60) dias habiles, contados desde el dia siguiente de

recibida la notificacioén.

De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido,
se declarara el abandono de la solicitud y se dispondra su

archivamiento.

Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se
otorgarda la orden de publicacion, con lo cual debera acercarse a las
oficinas del diario oficial El Peruano y solicitar su divulgacion por
Unica vez. Se debe indicar que el costo de la misma debe ser

asumido por el solicitante.

Si se solicita el registro de una misma marca en diferentes
expedientes y con relacion a diferentes clases, se podra pedir la
emision de una sola orden de publicacion (que contenga todos los
pedidos) dentro de los 10 dias siguientes a la presentaciéon de las
solicitudes. En caso contrario, se emitiran 6rdenes de publicacion

independientes.

Dentro del plazo de 30 dias habiles de recibida la orden de
publicacién, el solicitante debe realizar su divulgacion en el diario

oficial El Peruano.
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17. EIl solicitante podra ceder los derechos sobre una solicitud en
trdmite. Para ello, debera presentar el documento en el que conste
la cesion con su firma debidamente legalizada. Cuando la cesion sea
efectuada por una persona natural, se deberd presentar una
declaracion jurada con firma legalizada de bien propio de libre
disposicion o, de ser el caso, el consentimiento del cdnyuge.

Si después de notificada la resolucion, el solicitante deseara presentar
un recurso de reconsideracion, de apelacion o adhesion, dispondra
de un plazo maximo de 15 dias utiles desde la fecha en que dicha

resolucioén le fue comunicada.

La solicitud de marcas y el procedimiento de registro de las marcas

Presentacion de solicitud de registro de marca

Debe realizarse cumpliendo con las formalidades legales respectivas. Junto
a esto, deberé acreditarse el pago de las tasas respectivas, y de ser aplicable,
sefialar la prioridad que se reivindica mediante la presentacion de una fotocopia de
la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la autoridad competente, y

traducida al espafiol, en su caso.

Examen de forma

Se realiza dentro de los quince dias posteriores a la fecha de presentacion
de la solicitud de marca. Si la solicitud cumple con los requisitos formales
respectivos, se considerard como fecha de presentacion de la solicitud, la de su

recepcion por la oficina nacional competente.

En caso de presentar errores u omisiones, el solicitante debera subsanarlos,
teniendo para esto un plazo de sesenta dias. En caso de no enmendarse estos

errores en el plazo sefalado, la solicitud de marca se entendera abandonada.

Si se cumple con el requerimiento de subsanar tales omisiones dentro del plazo
legal establecido para ello, se considerara como fecha de presentacién de la

solicitud, aquella en la cual han quedado subsanados dichos errores.
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Publicacién

Una vez que se han cumplido los requisitos formales de la solicitud

presentada, la Direccion ordenara la publicacion de esta.

El plazo

Para efectuar la publicacion es de treinta dias habiles, contado desde el dia
siguiente de notificada la orden de publicacion. En caso de no efectuarse la
publicacién en este plazo, la solicitud de marca se entendera abandonada.

Oposicion

Dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicacién de la solicitud,
quien tenga legitimo interés podra formular oposicién, la cual debera cumplir con
los requisitos legales que para este tramite ha establecido la ley. A solicitud de
parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez un plazo adicional

de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion.

El solicitante tendra un plazo de treinta dias para responder de esta
oposicion. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una
sola vez, un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que

sustenten la contestacion.

Resoluciéon

Si no se hubieren presentado oposiciones, o si ya vencio el plazo para
contestar las oposiciones formuladas, se examinara si el signo solicitado a registro
reune los requisitos de registrabilidad establecidos por la ley.

En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciara sobre éstas y sobre la concesién o denegatoria del

registro de la marca mediante resolucion.
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Defensas relacionadas con el propio registro

Recurso de reconsideracion

La oficina de propiedad intelectual (la oficina de patentes y marcas) puede
considerar que la solicitud de registro de marcas presentada no es registrable, por
similitud con otras, por ser genérica, o famosa en el exterior o por alguna otra razon.
El recurso de reconsideracion es un servicio que ofrece Marcaria, con el fin de que
la oficina de patentes y marcas aclare, modifique o revoque la resolucién y acoja a

tramitacion la solicitud de registro de marca.

Defensa por oposicion de terceros

Una vez que la oficina de patentes y marcas aprueba la solicitud para su
trAmite, ésta debe publicarse en el érgano oficial que sefiala la ley para estos
efectos, con el objeto de que terceros interesados presenten sus oposiciones a las
solicitudes de registro. En caso de que tengan objeciones disponen de un plazo
para presentar una oposicion al registro de la marca. La defensa por oposicion
consiste en presentar un escrito con los argumentos de defensa de la solicitud de

registro a fin de que la marca sea otorgada.

Normas Nacionales del Derecho de Marcas
En esta seccidn se presentan los textos completos de las normas vigentes
en materia de propiedad industrial, en particular sobre el Derecho Marcario,
las que son aplicables a los procedimientos que administra la Direccion de
Signos Distintivos.

» Decreto Legislativo 823. Ley de Propiedad Industrial

Art. 128.- Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en
el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o
servicios de otra persona. Podran registrarse como marcas los signos que
sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de

representacion gréafica, entre ellos los siguientes:
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Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras,
incluidas las que sirven para identificar a las personas;

las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos y sonidos;

. las letras, los numeros, la combinacién de colores;

. las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas,

los envases, la forma no usual del producto o su presentacion; y,

cualquier combinacion de los signos o medios que, con caracter

enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

» Decisién 486. Régimen Comun Sobre Propiedad Industrial

Art. 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran

registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion

gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una

marca en ningln caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a.

b.

Las palabras o combinacion de palabras;

Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

. Los sonidos y los olores;
. Las letras y los numeros;

. Un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

La forma de los productos, sus envases o envolturas;

. Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los

. Apartados anteriores
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Normas Internacionales

+ Convenio de Paris

Para la Proteccion de la Propiedad Industrial / Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).

« ADPIC

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio / Organizacion Mundial de Comercio (OMC).

* Arreglo de Lisboa

Convenio relativo a la Protecciéon de Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional / Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

* Reglamento del Arreglo de Lisboa

Reglamento del  Arreglo de Lisboa para la Proteccion de
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. (Texto en vigor desde el 01
de abril de 2002).

Convencion de Washington

Convencion General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial.

Derecho exclusivo

Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion

Intelectual
OMC: Organizacién Mundial del Comercio.

ADPIC: Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el

Comercio.

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
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CAPITULO IlI

MARCO METODOLOGICO



3.1. Tipo y Disefio de Investigacion

3.1.1. Tipo de investigacion
+ Explicativo: esta tesis que presento dara a conocer la intervencion de
Indecopi ante los actos de infraccion sobre el derecho de marcas en el

distrito de San Juan de Miraflores-Lima Sur.

+ Descriptiva: se explicara las dificultades por la que estan pasando los
titulares de derecho de la marca, puesto que como hemos visto hay
constantes actos de infraccion hacia este derecho.

3.1.2. Disefio de investigacion

No experimental

Descriptivo y explicativo

3.2. Poblaciéon y muestra

Poblacién: Operadores del derecho del distrito.

Muestra: Para probar esta tesis se realizd una encuesta 10

operadores legales.

3.3. Hipotesis

3.3.1. Hipotesis general

+ Existe deficiencia en la actuacion de Indecopi frente a la infraccion del
derecho de marcas.
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3.3.2. Hipotesis especifica

 Con el uso exclusivo del derecho de marcas, se determinan infracciones

comunes o usuales

3.4. Variables
3.4.1. Variable Independiente

Intervencion de Indecopi
* Indicadores
a. Sanciones efectivas
b. Multas a los infractores

c. Medidas correctivas

3.4.2. Variable dependiente
Infraccion del derecho de marcas
* Indicadores
a. Uso de margas renombradas.
b. Uso de los lemas comerciales.

c. Uso de signos distintivos.

3.4.3. Definicion de Variables
* Intervencién de Indecopi

El Indecopi es ese arbitro que el mercado requiere para
funcionar leal y honestamente en el Peru. En tanto arbitro, el Indecopi
esta en el "partido” no para decidir quien juega mejor ni qué jugador
debe anotar los goles, sino para garantizar que el juego sea leal y
limpio. La decision de quién juega mejor y quién hace los goles esta
en manos del sector privado, de la misma manera como el partido

estd manos de los jugadores. Un buen arbitro cumple con su papel
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cuando tiene que intervenir lo menos posible. Sacar una tarjeta
amarilla pretende corregir conductas contrarias a las reglas pres
establecidos para que el partido continte. El buen arbitro permite que
la creatividad y la habilidad afloren en el juego; asi también el Indecopi
busca que la eficiencia y la imaginacion afloren en el mercado por

iniciativa propia de los consumidores y de los empresarios.

El Indecopi reine bajo su competencia aspectos muy diversos,
aunque siempre unidos por el comun denominador de la defensa del
consumidor, la tutela del libre mercado y la protecciébn de las
creaciones intelectuales. La promocion de los derechos de los
consumidores es un objetivo primordial en el actuar del Indecopi, ya
que la aplicacién estricta de las normas de libre competencia
garantiza a éstos la posibilidad de elegir entre productos de calidad a
precios competitivos determinados por la oferta y la demanda y no de

manera artificial.

Como entidad reguladora realiza, ademas, una labor
permanente de monitoreo de mercados, asumiendo como premisa
gue son los consumidores y proveedores -antes que el propio Estado
-los verdaderos protagonistas de la economia. Son ellos los que
deciden, a través del libre juego de la oferta y la demanda, qué
producir, como producir y a qué precios producir, permitiendo que la
libre iniciativa privada se desenvuelva de tal modo que se logre el

mayor beneficio para los usuarios y los consumidores.

De esta manera el Indecopi cumple con una funcién de
promocién para el desarrollo de los diferentes mercados en el Pera.
La creacion de un entorno competitivo busca el fortalecimiento de las
actuales empresas y la creacion de otras nuevas cuyos objetivos sean
fundamentalmente la eficiencia, la productividad y la competitividad.
En este sentido, una labor fundamental del Indecopi es
institucionalizar en todos los niveles de la sociedad peruana una
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auténtica cultura de mercado. Para ello, existe un compromiso de
difusion y educacién de las reglas basicas del sistema de libre

mercado y de los principios que ayudan a impulsarlo y consolidarlo.

Para cumplir sus fines, el Indecopi fue concebido como un ente
auténomo Yy técnico. Sus procedimientos de analisis y resolucion de
casos se basan en visiones modernas y en estandares aceptados
internacionalmente. Pero, ademas, debe mantener autonomia
respecto a intereses politicos, econdmicos y particulares. Esto
permite que sus decisiones corrijan deficiencias en el mercado sin
distorsionar ni afectar su buen funcionamiento.

En este contexto, es fundamental que los procedimientos y
técnicas de investigacion utilizadas muestren transparencia,
independencia, profesionalismo y eficacia. Ello conduce, por un lado,
a que los proveedores cumplan espontaneamente las reglas del
mercado teniendo claro que el ente regulador actuard decidida y
eficazmente al sancionar cualquier infraccién. De otro lado, lleva a que
los consumidores tengan confianza en el sistema al saber que sus
derechos e intereses estan adecuadamente garantizados. De alli el
compromiso y vocacion de servicio de los funcionarios del Indecopi y
la necesidad de contar con profesionales de prestigio que hagan
suyas las normas éticas que inspiran a la institucién. El resultado final
es una mayor dinamica en el mercado, permitiendo que éste genere
beneficios para todos y, con ello, una legitimacion de las reformas, asi

como un mayor desarrollo econémico del pais.

Infraccion

Se denomina infraccién a algun tipo de incumplimiento de una
norma o ley en una sociedad determinada, que supone el traspaso de
un limite permitido y que constituye su concrecion un peligro potencial
para uno mismo o para terceros. En la mayoria de los casos, las
infracciones se sancionan de manera administrativa, y pueden tener

responsabilidades civiles o penales para quien la realiza.
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En cuanto a las infracciones realizadas hacia el derecho de uso
exclusivo de marcas podemos sefialar que el instituto nacional de
defensa de la competencia de la propiedad intelectual es el
competente para conocer esta materia ya que este instituto se
encargara de velar y proteger los derechos de los titulares registrados
quienes pueden ejercer su derecho de parte y denunciar ante
Indecopi cuando se vulnere o transgredan sus derechos tal como lo

menciona nuestro ordenamiento juridico.
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Tabla 1

Operacionalizacién de variables

Variable Dimensione  Indicadores items
S
Independiente Roles de Sanciones 1. ¢Usted considera que el rol
5 INDECOP] efectivas gue desempefio Indecopi es el
Intervencion adecuado?
de INDECORPI . '
2. ¢Las sanciones impuestas por
Multas a los ¢Indecopi  son las mas
infractores pertinentes o adecuadas?
3. ¢cree usted que el rol que
Dependiente Indecopi  desempefia en
cuanto a las medidas
Infraccién del correctivas es eficaz?
derecho  de Medidas 4. ¢Usted considera que las

marcas

Infracciones  cqrrectivas
comunes en
derecho de

marcas

Uso de

marcas

multas
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notorias

Uso de

lemas

los

comerciales

Uso
signos

distintivos

de

10.

impuestas por Indecopi son
las adecuadas segun los

tipos de infracciones?

¢ Considera usted que el rol
de INDECOPI es deficiente
en cuanto al uso de lemas

comerciales?

¢Cree usted que las
infracciones del uso de
marcas renombradas estan
en contra de las buenas

costumbres?

¢cUsted cree que la
intervencion de Indecopi es
eficiente en cuanto a las
multas realizadas acerca
del uso indebido de los

signos distintivos?

¢Usted considera que los
actos de infraccion al
derecho de marcas son

frecuentes?

¢Usted considera que
Indecopi no aplica
adecuadamente las normas

al multar a los infractores?

¢ Por qué cree usted que se
vulnera el derecho de las

marcas renombradas?
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3.5. Métodos e instrumentos de investigacion

3.5.1. Métodos de investigacién

El presente proyecto de investigacion recurrira al empleo de analisis de
documentos, encuestas e investigacion de campo (visitas a especialistas en
materia de propiedad industrial), para determinar los actos de infraccion
sobre el derecho de marcas.

3.5.2. Instrumentos de investigacién

El presente proyecto de investigacion recurrira al empleo de los

instrumentos de fichas de informacion.

La recolecciobn de datos se realiz6 mediante la utilizacién de las

siguientes fuentes documentales:

a. Expedientes relacionados con infracciones al Derecho de marcas y

jurisprudencias de la materia.

3.6. Andlisis estadistico e interpretacion de los datos

Analisis estadistico de los datos

Para organizar estadisticamente los datos obtenidos de la aplicacion de
los andlisis de documentos, es decir de la informacién obtenida, se aplicaran
las férmulas estadisticas para que en relacién a las variables de nuestra
investigacion podamos arribar a conclusiones necesarias y validas para

confirmar nuestras hipotesis.

Asimismo, se recurrira al apoyo de software de manejo estadistico como

lo es Excel 2010 de Microsoft Office, y el programa SPSS para Windows 7,
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las mismas que serviran para obtener los resultados y el analisis propio de

las conclusiones de la investigacion.
Cuestionario aplicado a profesionales
El cuestionario se aplic6 a 10 profesionales (entre abogados

investigadores y docentes universitarios) que tienen mas de 5-10 afios de

experiencia en el campo del derecho.

« item ¢Considera que el rol que desempefio Indecopi es el adecuado?

-+ item ¢Las sanciones impuestas por Indecopi son las mas pertinentes o

adecuadas?

« item ¢cree usted que el rol que Indecopi desempefia en cuanto a las

medidas correctivas es eficaz?

- item ¢Usted considera que las multas impuestas por Indecopi son las

adecuadas segun los tipos de infracciones?

« item ¢Considera Usted que el rol de Indecopi es deficiente en cuanto al

uso de lemas comerciales?

« [tem ¢Cree Usted que las infracciones del uso de marcas renombradas

estan en contra de las buenas costumbres?

- item ¢Usted cree que la intervencion de Indecopi es eficiente en cuanto

a las multas realizadas acerca del uso indebido de los signos distintivos?
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ftem ¢ Usted considera que los actos de infraccion al derecho de marcas

son frecuentes?

ftem ¢Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las

normas al multar a los infractores?

item ¢Por qué cree usted que se vulnera el derecho de las marcas

renombradas?
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CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS



4.1. Resultados de la investigacion

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al empleo
de técnicas de investigacion como el instrumento de expedientes y jurisprudencias.
A través de la aplicacion del cuestionario, se busca ya resueltos por Indecopi los
cuales dan a conocer las situaciones en las que se encuentran los titulares del
derecho de marcas ante los actos de infraccion.

Tabla 2

Respecto a la intervencién de Indecopi ante los actos de infraccion sobre el derecho
de marcas usted considera que el rol que desempefio INDECOPI es el adecuado

%
Totalmente de acuerdo 20%
Parcialmente de acuerdo 50%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 30%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Respecto a la intervencion de INDECOPI ante los actos de infraccion
sobre el derecho de marcas usted considera que el rol que

desempefio INDECOPI es el adecuado

30%

20%

Ay AN
Totalmente de  Parcialmente de  Nide acuerdo ni  En desacuerdo Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 1. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 2

Interpretacion: En la figura 1 el 20% de profesionales considera que estan
totalmente de acuerdo respecto a la intervencion de Indecopi ante los actos de

infraccion sobre el derecho de marcas usted considera que el rol que desempefio
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Indecopi es el adecuado,30% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 50% esta

parcialmente de acuerdo.

Tabla 3

Las sanciones impuestas por Indecopi son las mas adecuadas segUn nuestro
ordenamiento juridico, usted esta:

%
Totalmente de acuerdo 40%
Parcialmente de acuerdo 40%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Las sanciones impuestas por Indecopi son las mas adecuadas

segun nuestro ordenamiento juridico, usted esta:

Totalmente de Parcialmente de Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 2. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 3

Interpretacion: En la figura 2 el 40% de profesionales considera que estan
totalmente de acuerdo respecto a la sancion de Indecopi son impuestas por
Indecopi son parcialmente adecuadas el 40%es el adecuado, 20% ni de acuerdo ni

en desacuerdo y el 50% esta parcialmente de acuerdo.
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Tabla 4

Considera usted que el rol de Indecopi desempefia en cuanto a las medidas

correctivas carece de eficacia, usted esta:

%
Totalmente de acuerdo 70%
Parcialmente de acuerdo 30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 40%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Considera usted que el rol que Indecopi desempefa en cuanto a

las medidas correctivas carece de eficacia, usted esta

=no

/ U76
30%

0% 0%

Totalmente de Parcialmente de  Nide acuerdo ni  En desacuerdo
acuerdo acuerdo en desacuerdo

Figura 3. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 4

0%

Totalmente en
desacuerdo

Interpretacion: En la figura 3 el 70% de profesionales considera que estan

totalmente de acuerdo respecto al rol que Indecopi desempefia en cuanto a las

medidas correctivas carecen de eficacia, el 30 % esta parcialmente de acuerdo
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Tabla 5

¢ Usted considera que las multas impuestas por Indecopi son las adecuadas segun
los tipos de infracciones, usted esta

%
Totalmente de acuerdo 40%
Parcialmente de acuerdo 50%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

éUsted considera que las multas impuestas por INDECOPI
son las adecuadas segun los tipos de infracciones, usted

esta:
O,
0,
O,
Totalmente de Parcialmente de Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 4. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 5

Interpretacion: En la figura 4 el 50% de profesionales considera que estan
parcialmente de acuerdo respecto las multas impuestas por Indecopi son las

adecuadas segun los tipos de infracciones el 40 % esta totalmente de

acuerdo.
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Tabla 6

Respecto a las infracciones del uso de marcas renombradas esté en contra de la
buena costumbre, usted esta:

%
Totalmente de acuerdo 80%
Parcialmente de acuerdo 20%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 40%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Respecto a las infracciones del uso de marcas renombradas

esta en contra de la buena costumbre, usted esta:

'bhhb

Totalmente de Parcialmente de Nide acuerdoni En desacuerdo Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 5. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 6

Interpretacion: Enlafigura 5 el 80% de profesionales considera que estan
totalmente de acuerdo respecto a las infracciones del uso de marcas
renombradas esta en contra de la buena costumbre, el 20%esta parcialmente

de acuerdo.



Tabla 7

Usted cree que la intervencion de Indecopi es eficiente en cuanto a los actos de
restriccién de uso indebido de los signos distintivos, usted esta:

%
Totalmente de acuerdo 40%
Parcialmente de acuerdo 30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 30%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Usted cree que la intervencion de Indecopi es eficiente
en cuanto a los actos de restriccion de uso indebido de

los signos distintivos, usted esta:

Totalmente de  Parcialmente de Nide acuerdo ni Endesacuerdo  Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 6. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 7

Interpretacion: En la figura 6 el 40% de profesionales considera que
estan totalmente de acuerdo respecto a. la intervencion de Indecopi es
eficiente en cuanto a los actos de restriccion de uso indebido de los signos
distintivos, el 30% esta parcialmente de acuerdo, el 30% esta ni de acuerdo

ni en desacuerdo.
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Tabla 8

Considera que los actos de infraccion al derecho de marcas son frecuentes, usted

esta:

%
Totalmente de acuerdo 100%
Parcialmente de acuerdo 0%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Considera que los actos de infraccién al derecho de marcas

son frecuentes, usted esta:

l“hh

Totalmente de Parcialmente de Nide acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 7. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 8

Interpretacion: En la figura 8 el 100% de profesionales considera que
estan totalmente de acuerdo en cuanto a los actos de infraccién al derecho

de marcas son frecuentes.
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Tabla 9

Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los
infractores, usted esta

%
Totalmente de acuerdo 70%
Parcialmente de acuerdo 20%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Usted considera que INDECOPI no aplica
adecuadamente las normas al multar a los
infractores

7 0,
0,
0,
& P P
Totalmente de Parcialmente de  Nide acuerdoni  En desacuerdo Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 8. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 9

Interpretacion: En la figura 9 el 70% de profesionales considera que estan
totalmente de acuerdo en cuanto a que Indecopi no aplica adecuadamente las
normas al multar a los infractores, el 20% esta parcialmente de acuerdo, ni en

acuerdo ni desacuerdo el 10%.
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Tabla 10

Respecto a la vulneracion el derecho de las marcas renombradas usted considera
gue existe responsabilidad de Indecopi, usted esta

%
Totalmente de acuerdo 70%
Parcialmente de acuerdo 30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

Respecto a la vulneracion el derecho de las marcas
renombradas usted considera que existe responsabilidad de

Indecopi, usted esta

Totalmente de Parcialmente de  Nide acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en
acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 9. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 10
Interpretacion: En el grafico 9 el 70% de profesionales considera que
estdn totalmente de acuerdo en cuanto a que Indecopi no aplica
adecuadamente las normas al multar a los infractores, el 30% esta

parcialmente de acuerdo.
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Tabla 11

Respecto a la vulneracion el derecho de las marcas renombradas usted considera
que existe responsabilidad de Indecopi

%

Totalmente de acuerdo 70%
Parcialmente de acuerdo 30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
Total 100%

respecto a lavulneracion el derecho de las

marcas renombradas usted considera que existe
responsabilidad de INDECOPI
'
Totalmente de Parcialmente de Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en

acuerdo acuerdo en desacuerdo desacuerdo

Figura 10. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 11

Interpretacion: En la figura 10 el 70% de profesionales considera que estan
totalmente de acuerdo respecto a la vulneracion el derecho de las marcas

renombradas usted considera que existe responsabilidad de Indecopi,

parcialmente adecuado 30%
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CAPITULO V

DISCUSION, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES



5.1. Discusién

Esta problematica sobre la Intervencion de Indecopi ante la infraccion
sobre el derecho de marcas es un tema muy comentado e importante muy
controversial y muy comentado que no puede por ello no podemos dejar
pasar por alto en nuestra sociedad, ya que estos actos realizados por los
infractores afectan directamente a los titulares del derecho, como se ha
explicado en este trabajo los actos de infraccién influyen considerablemente

en cuanto a su ganancia economica.
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5.2. Conclusiones

« Proponer al Indecopi, sanciones mas drasticas ante actos de infraccion

al derecho de marcas.

» Proponer a Indecopi, una mayor difusion del derecho de marcas y los

actos de infraccion por distintos medios de comunicacion.

» Los procedimientos de intervencidon deben ejecutarse adecuada, eficaz
y sistematicamente. Por lo tanto, es necesario asegurar que las
instituciones, servicios y establecimientos, cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes; ademas de que otorguen
el trato adecuado a los titulares de derecho. Para lograr esto, debera
hacerse un seguimiento adecuado, capaz de medir y conocer sus
avances. Finalmente, es importante generar espacios de trabajo
especifico o de coordinacién en cuanto a Indecopi y los titulares de
derecho quienes tienen en uso exclusivo de la marca que se considera

como una propiedad industrial.
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5.3. Recomendaciones

+ Se recomienda a los creadores de una marca no divulgarla hasta que

esta se encuentre registrada ante el titular.

+ Recomendamos a los usuarios buscar el asesoramiento legal, para que
este realice los tramites establecidos para que no se vulneren su
derecho de propiedad industrial en cuanto al derecho de uso exclusivo

de la marca.
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ANEXOS






1. CUESTIONARIO SOBRE LA INTERVENCION DE INDECOPI ANTE ACTOS
DE INFRACCION SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Agradeceremos su participacion en el desarrollo del presente cuestionario que tiene
por finalidad conocer la intervencion de Indecopi ante la infraccion sobre el derecho

de marcas

I. Aspectos generales

1.1 Actividad que realiza (la méas frecuente) en su carrera

a) Investigacion (Juridica) ()
b) Docencia universitaria ()
c) Magistratura ()

) OtrO: o

1.2 Entidad donde labora

1.3 Afos de experiencia
a)Delabanos(),b)de5al0anos(),c)de 10 a 15 afos ()

d) de 15 afios a mas ().



1.4 Sexo

Masculino (), b) femenino ().

11. Respecto a la intervencion de Indecopi ante los actos de infraccion sobre el
derecho de marcas usted considera que el rol que desempefio Indecopi es el
adecuado

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c¢) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

12. Las sanciones impuestas por Indecopi son las mas pertinentes o adecuadas,

usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

13. considera usted que el rol que Indecopi desempefia en cuanto a las medidas

correctivas es eficaz, usted esta
a) Totalmente de acuerdo ()
b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()



d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

14. ¢Usted considera que las multas impuestas por Indecopi son las adecuadas

segun los tipos de infracciones, usted esta:
a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

15. Respecto al rol que Indecopi desempefia en cuanto al uso de lemas comerciales

usted considera que es deficiente, usted esta:
a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c¢) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

16. Respecto a las infracciones del uso de marcas renombradas esta en contra de

las buenas costumbres, usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()



c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()
17. Usted cree que la intervencidon de Indecopi es eficiente en cuanto a las multas

realizadas acerca del uso indebido de los signos distintivos, usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

18. Considera que los actos de infraccion al derecho de marcas son frecuentes,
usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

19. ¢ Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar

a los infractores?

a) Totalmente de acuerdo ()



b) Parcialmente de acuerdo ()
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

20. Respecto a la vulneracion el derecho de las marcas renombradas usted

considera que existe deficiencia por parte de Indecopi.
a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()



