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RESUMEN: Uno de los temas fundamentales dentro de la disciplina
del Derecho de Marcas es el referido a los criterios para establecer el
riesgo de confusion entre tales signos distintivos. La utilidad de toda
la disciplina del Derecho de Marcas, sus principios, conceptos e insti-
tuciones, la sofisticacion de sus reglas y su desarrollo organico tienen
como proposito dltimo y principal, el solucionar los conflictos que
se presentan en la practica mercantil sobre posible confusién entre
marcas ya registradas y las que se solicitan a registro o en el supuesto
de infracciones de marcas. Los criterios legales, jurisprudenciales o
doctrinarios que establecen el riesgo de confusién entre marcas no
deben ser aplicados mecanicamente, sino que hay que ajustar su
utilizacion a las especificidades del caso concreto. En el presente
articulo se busca esclarecer y explicar los principios o premisas de
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los que parte la formulacion de dichos criterios segiin la normativa
legal peruana, de modo que los criterios mencionados se apliquen
con justeza y cumplan el objetivo de solucionar adecuadamente los
conflictos entre marcas.

PALABRAS CLAVE: principios, criterios, riesgo de confusién, mar-
cas, propiedad intelectual.

ABSTRACT: One of the fundamental issues within the discipline of
the Trademark Law is the question of the criteria for determining
the risk of confusion between such trademarks. The usefulness of
the entire discipline of Trademark Law, its principles, concepts and
institutions, the sophistication of its rules and its organic develop-
ment has, as ultimate and primary purpose, solving conflicts that
are presented in the commercial practice about possible confusion
between marks already registered and those requested to register in
the case of trademark infringement. Legal, jurisprudential or doc-
trinal criteria that establish the risk of confusion between marks,
should not be applied mechanically, but must be adjusted to use
in the specific case. This article seek to clarify and explain the prin-
ciples or premises from which part the formulation of the criteria
according to Peruvian legislation, to fairness aplication of them, and
will give a clean solution between trademarks conflicts.

KEY WORDS: principles, factors, criteria, likelihood of confusion,
trademarks, intellectual property.

INTRODUCCION

Uno de los temas fundamentales dentro de la disciplina del Derecho de
Marcas es el referido a los criterios para establecer el riesgo de confusién entre
tales signos distintivos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la utilidad
de toda la disciplina del Derecho de Marcas, todos sus principios, conceptos
e instituciones, la sofisticacion de sus reglas y su desarrollo organico, tienen
como propésito Ultimo y principal, el solucionar los conflictos que se presentan
en la practica mercantil sobre posible confusion entre marcas ya registradas y
las que se solicitan a registro’.

! Dependiendo del sistema de adquisicion del derecho de marcas vigente en cada pafs,
el referido conflicto también podra presentarse entre marcas en uso y otras marcas cuyo
uso y/o registro sea posterior. De otro lado, en nuestro pais asimismo, pueden presentarse
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El Derecho de Marcas se ha elaborado para solucionar este problema;
para no permitir que se afecte un derecho de marcas ya constituido, sea por-
que se otorgue otro que entre en conflicto con él o porque se ampare el uso
de una marca incompatible con la marca registrada. En este sentido, la idea
de proteccion del derecho constituido no es una simple declaracion, sino que
es un concepto que adquiere la categoria de principio juridico; este principio
puede tener efectos en la solucion concreta de conflictos entre marcas. El
Derecho de Marcas comporta un sub-sistema juridico, que forma parte de
otro sub-sistema mas amplio que es el de los signos distintivos, el que a su vez
esta integrado a un sistema mayor denominado Propiedad Industrial.

En dicho sistema se aplican principios, conceptos e instituciones que
preservan su armonia y que estan alimentados por la realidad de los nego-
cios; es por ello que un método o aproximacion adecuados para el estudio
de este tema es partir de la observacién de la realidad, particularmente del
andlisis de la jurisprudencia y de las nuevas herramientas publicitarias que
utilizan las empresas de hoy en dia, en donde la marca ocupa un lugar pri-
vilegiado. Este enfoque, el del andlisis de las instituciones con la ayuda de la
jurisprudencia y de la revision de la practica mercantil diaria, es la que guiard
nuestro trabajo.

El estudio de los criterios para determinar la confundibilidad de las marcas
es importantisimo, porque es la respuesta del Derecho de Marcas a ciertos ac-
tos tipicos de competencia indebida. En algunos paises, los criterios a aplicarse
para los casos de confundibilidad entre marcas se han establecido en la Ley2.
La elaboracién de estos criterios y su plasmacion en la Ley, no se ha producido
de un dia para otro, sino que por lo general, fue la Jurisprudencia la que prime-
ro dejo sentado los conceptos basicos aplicables a los casos presentados en la
realidad, luego la doctrina desarroll6 y sistematizé estos conceptos en base a
las decisiones jurisprudenciales, y por tltimo la Ley los depur6 y los consagré
positivamente.

casos de infraccién del derecho de marcas que se siguen en un procedimiento especial dife-
rente al procedimiento de oposicion a la solicitud de registro de marca; en estos supuestos,
igualmente tendra que evaluarse la proximidad entre la marca registrada y aquella con la que
se estarfa cometiendo el acto de infraccion.

2 Como ha sido el caso del Peri. Como un ejemplo de los paises que no cuentan con
una plasmacion legislativa de los criterios aplicables al cotejo marcario esta la Republica
Argentina, donde se ha desarrollado una creativa jurisprudencia. NUNez (2002) fasciculo

n° 9.
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La primera norma juridica peruana que consigna los criterios para deter-
minar la confundibilidad entre las marcas es el Decreto Ley n° 26.017, el cual
es antecedente inmediato del Decreto Legislativo n° 823, publicado el 24 de
Abril de 1996°. En realidad, el Decreto Legislativo n® 823 se ha elaborado con
base en el Decreto Ley 26.017, de 1992, mejorando algunos aspectos pun-
tuales, pero manteniendo su idea de fondo. Asimismo, el Decreto Legislativo
n° 1.075% actualmente vigente, tiene practicamente el mismo texto que el del
Decreto Legislativo n® 823.

Las normas antedichas han consagrado criterios que ya habian sido ela-
borados por la doctrina nacional y extranjera, y que eran ampliamente cono-
cidos y utilizados desde antafio. La plasmacion de estos criterios en la Ley,
ademas de confirmar la justeza de los desarrollos doctrinales en la materia,
proporciona una guia Gtil y adecuada para resolver los conflictos entre mar-
cas. Se ha legislado con la suficiente flexibilidad, para que en el examen de
confundibilidad, se pueda atender a las particularidades del caso concreto,
sin que queden desvirtuados los principios generales sobre los que descansa
esta disciplina.

Si bien es cierto este articulo tratard sobre los principios que informan la
regulacion de los criterios legales para establecer el riesgo de confusion entre
marcas tomando como base la normatividad peruana, nada impide que sea

3 Decreto Legislativo n° 823, de 1996. La primera obra peruana en la que se categorizan y
analizan los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas es: Cornejo (1992),
del autor de este trabajo. La obra se publicé antes que en el Per( se produjera el estable-
cimiento en la Ley, de los criterios para determinar la confundibilidad entre marcas.

4 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisién n° 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comtin sobre Propiedad
Industrial. El articulo 45 del Decreto Legislativo n° 1.075, de 2008, de tiene el texto
siguiente:

“Articulo 45.- Determinacion de semejanza.

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion
y error al consumidor, la Direccién competente tendrd en cuenta , principalmente los
siguientes criterios:

a) la apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) el grado de percepcion del consumidor medio;

¢) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o prestacion;
respectivamente;

d) el caracter arbitrario del signo, su uso, publicidad y reputacion en el mercado; y

e) si el signo es parte de una familia de marcas”.
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de utilidad cuando dichos criterios han sido elaborados por la jurisprudencia
o doctrina; por otro lado, el trabajo también sera dtil cuando en el pais de que
se trate no exista un desarrollo particular sobre el tema.

Antes de entrar al estudio de los criterios legales, jurisprudenciales o
doctrinarios que establecen el riesgo de confusion entre marcas, es impor-
tante esclarecer cuales son las principios o premisas de los que parte la for-
mulacién de dichos criterios, asi como cudl es la naturaleza del examen de
confundibilidad entre marcas a realizarse por el érgano competente®, razén
por la cual nos hemos avocado al tratamiento de este tema.

I.  EN EL EXAMEN COMPARATIVO, EL JUZGADOR DEBE SITUARSE LO
MAS CERCA POSIBLE A LAS MISMAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS
EN QUE ESTARIA EL PUBLICO CONSUMIDOR PERTINENTE, AL MOMEN-
TO EN QUE ADQUIERE DETERMINADO PRODUCTO O SERVICIO

El principio basico que informa los criterios legales para examinar la
confundibilidad entre marcas consiste en que, en tal examen, es indispensa-
ble que el juzgador se sitte lo mas cerca posible a las mismas condiciones y
circunstancias en que estaria el publico consumidor pertinente, al momento
en que adquiere determinado producto o servicio. Los criterios plasmados
en la ley, no son otra cosa que guias o pautas probadas por la ciencia y la
experiencia, tendientes a que el examen de confundibilidad reproduzca o se
aproxime a la situacion real en la que se veria incurso el consumidor. En el
examen de confundibilidad entre marcas y especificamente en la aplicacién
de los criterios concretos para establecer si hay riesgo de confusion, es funda-
mental tener en mente este principio basico.

Un criterio fundamental que se desprende de este principio es que en el
examen comparativo el juzgador debe ponerse en la situacion del consumi-
dor medio. La nocién de consumidor medio es un estandar juridico que sélo

5 En el Perq, los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas han sido plas-
mados en la Ley y los casos sobre conflictos entre marcas causados por este motivo se
conocen en primer término en sede administrativa (Direccién de Signos Distintivos del
Indecopi, primera instancia administrativa y Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
del Indecopi, segunda Instancia que agota la via administrativa. Las Resoluciones del
Tribunal son impugnables ante el Poder Judicial, dentro del procedimiento contencioso-
administrativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no en todos los paises se sigue
este sistema para la resolucion de estos conflictos. En la Republica Argentina, por ejem-
plo, sélo es el Poder Judicial quien conoce y decide los casos de conflicto surgidos por un
posible riesgo de confusion entre marcas.
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puede determinarse segtn las especificidades del caso concreto; sin embar-
go para aproximarse a su concepto, muchas veces se realiza la clasificacion
siguiente:

Consumidor diligente: Es aquel consumidor analitico, observador, de es-
pecial cultura y que esta bien informado.

Consumidor medio: Es aquel consumidor que no es muy diligente, pero
tampoco muy distraido.

Consumidor distraido: Es aquél consumidor poco observador, que
no pone cuidado en la atencion a las cosas o asuntos y que no estd bien
informado.

A veces ha surgido la discusién de si el criterio aplicable para determinar
el riesgo de confusién entre marcas o el existente para resolver los conflictos
en sede de competencia desleal, debe ser el concerniente al del consumidor
medio o al del consumidor razonable; estimandose que para los casos de
propiedad industrial (como son los de conflictos entre marcas) debe aplicarse
la nocién de consumidor medio; en cambio, para los conflictos propios de la
competencia desleal debe aplicarse la nocién del consumidor razonable. Asi
se ha establecido en la legislacion y en la jurisprudencia en el Perd.

A veces se estima que la nocién de consumidor razonable implica un
grado mas alto de diligencia que el consumidor medio y también se ha indi-
cado que la nocion de consumidor razonable refiere a un consumidor que
estd a mitad de camino entre el consumidor medio y el consumidor diligente.
Nosotros disentimos de estas posiciones y pensamos que no hay mucha dife-
rencia entre la nocion de consumidor medio y la de consumidor razonable.
La nocién de consumidor razonable se comenzé a utilizar en el Pert por via
jurisprudencial administrativa®, sefialandose que esta correspondia a aquél
consumidor que actuara con una diligencia ordinaria. Un consumidor que
actda con una diligencia ordinaria, es decir la diligencia esperada segtin una
situacion determinada, no es muy diferente a un consumidor medio que no
es totalmente diligente, pero tampoco distraido.

6 Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelec-
tual — INDECOPIL.
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Il. LA ELECCION DE LOS CRITERIOS APLICABLES DEBE HACERSE SE-
GUN LAS ESPECIFICIDADES DEL CASO CONCRETO

Otro principio importante es el de que la eleccion de los criterios aplica-
bles debe hacerse segtn las especificidades del caso concreto. Este principio
tiene dos consecuencias importantes. La primera es la consideraciéon —que
se desprende inclusive de la misma Ley— que los criterios expresamente sefa-
lados en ella, son los que principalmente se tomaran en cuenta, pero no son
necesariamente los Gnicos. Es decir, la lista de criterios indicados del articulo
45° al articulo 49° del Decreto Legislativo n° 1.075, no constituye una lista
taxativa sino meramente enunciativa’.

Aln cuando de la lectura del primer parrafo del articulo 45° del Decreto
Legislativo n° 1.075 se desprenda que se da mayor importancia a los criterios

7 El articulo 45 del Decreto Legislativo ya fue transcrito en la nota 5. Los articulos 46 al 49
del mismo cuerpo legal tienen el texto siguiente:
“Articulo 46.- Signos denominativos Tratdndose de signos denominativos, en adicién a los
criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendra en cuenta lo
siguiente:
a) la semejanza grafico-fonética;
b) la semejanza conceptual; vy,
c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el andlisis sobre la
palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
Articulo 47 .- Signos figurativos Tratdndose de signos figurativos, en adicién a los criterios
sefialados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.
Articulo 48.- Signos mixtos Tratandose de signos mixtos, formados por una denominacién
y un elemento figurativo, en adicién a los criterios sefialados en los articulos 45. 46 y 47
del presente Decreto Legislativo se tendrd en cuenta lo siguiente:
a) la denominacién que acompafa al elemento figurativo;
b) la semejanza conceptual; y
c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico, con
el objeto de identificar la dimensién caracteristica del signo.
Articulo 49.- Semejanza conceptual Tratdndose de un signo denominativo y uno figurati-
vo, se tendrd en consideracion la semejanza conceptual. Tratdndose de un signo denomi-
nativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios sefalados en los articulos 45 y 47
de este Decreto Legislativo. Tratdndose de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en
cuenta los criterios sefialados en los articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.
En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion los criterios sefialados en el articulo
45 del presente Decreto Legislativo.”
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consignados expresamente por dicha norma, ello no niega que en el caso
concreto sea también importante la aplicacién de otros criterios. Ello esta
plenamente justificado, en vista de la riqueza de matices y particularidades
que puede presentar la realidad, que no harfan aconsejable una limitacion de
los criterios. Los criterios consignados expresamente por la Ley, no constitu-
yen en modo alguno, una camisa de fuerza para el juzgador; como hemos
mencionado, la propia Ley deja en claro que tales criterios no son los Gni-
cos, sino solamente aquellos que por su importancia, deben ser considerados
principalmente.

Algunos criterios que no estan contemplados en la norma y que dado
el caso podrian invocarse, son por ejemplo el de la coexistencia pacifica de
marcas, el de que mayor significacién para la comparacién tienen los ele-
mentos caracteristicos o mas distintivos de las marcas, o el de hay que tener
en cuenta los informes de sondeo de opinién o encuestas entre los consumi-
dores potenciales de los productos a ser distinguidos con la marca, etc.

También debemos considerar en relacion a este aspecto, que los criterios
legales para establecer el riesgo de confusion entre marcas han sido formulados
teniendo en mente signos tradicionales o tipicos; recurriendo a la clasificacion
clasica de marcas que las divide en nominativas, figurativas y mixtas. Ello ha
generado que nuevos tipos de marcas permitidos por la actual Legislacion,
e inclusive signos que eran permitidos por la Legislacién anterior, como las
marcas tridimensionales, no encuentren una regulacion especifica en este
aspecto.

De esto puede sobrevenir la creacion de nuevos criterios aplicables a es-
tas clases especiales de marcas, o por lo menos, el perfeccionamiento de los
antiguos. Un ejemplo de este fendmeno es el que se presenta cuando se trata
de establecer la confundibilidad de dos marcas tridimensionales que consis-
ten en la forma del producto. Un criterio que no encontramos plasmado en la
Legislacion, pero que tiene mucha justificacion es el de que en estos casos el
ambito de proteccion de la marca tridimensional registrada, sélo puede Ilegar
a impedir la utilizacién de exactamente la misma forma tridimensional regis-
trada o una que sea casi la misma. Es decir, en el examen de confundibilidad
entre estas marcas, se considerard que la protecciéon que brinda una marca
tridimensional es mas reducida, por lo que no se rechazara el registro de una
marca tridimensional solicitada, cuando pese a que presente similitud con la
registrada, no se trate de la misma forma ni de una muy cercana a ella.

La segunda consecuencia del principio de eleccién de los criterios apli-

cables, segun las especificidades del caso concreto, es que no necesariamen-
te podran siempre aplicarse todos los criterios consagrados en la Ley para la
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solucién del caso. Imaginese por ejemplo que existiera un conflicto entre dos
marcas nominativas, siendo que ninguna de ellas perteneciera a una familia
de marcas; entonces, no habria forma de aplicar el referido criterio adin cuan-
do esté consignado expresamente en el literal e) del articulo 45 del Decreto
Legislativo n° 1.075. Es decir, como bien dice la ley, la Direccién compe-
tente tendrd en cuenta estos criterios, pero l6gicamente sélo entraran a tallar
cuando el caso concreto pueda adecuarse al supuesto de hecho previsto en
la norma.

Ill. DEBE HACERSE UNA LIBRE PONDERACION DEL PESO DE LOS CRI-
TERIOS APLICABLES A UN CASO PARTICULAR

Ademas, tenemos el principio de la libre ponderacion del peso de los
criterios aplicables a un caso particular. El rol de los criterios no es el dar una
solucién mecdnica a los casos, sino mas bien proporcionar una guia de los
aspectos que deben ser considerados al momento de evaluar si dos marcas
son confundibles o no. Es indispensable hacer una verdadera evaluacién del
caso concreto, conjugando de la mejor manera los criterios aplicables.

No puede dejar de observarse, en vista de la naturaleza del examen de
confundibilidad entre marcas, que siempre habrd un cierto grado de subje-
tividad al momento de decidir en un sentido u otro. Los criterios sefialados
buscan —en la medida de lo posible- reducir ese grado de subjetividad y de
incertidumbre que se produce normalmente por interpretaciones o evalua-
ciones que no se ajusten a parametros ya aceptados; sin embargo, siempre
seran las particularidades del caso concreto, a las que habra que poner aten-
cién especial para una correcta decision.

Refiriéndonos en conjunto, al principio de la eleccion de los criterios
segln las especificidades del caso concreto y al de la libre ponderacién del
peso de los criterios aplicables en un caso particular, se deberia considerar por
ejemplo, que no todos los criterios legales serian aplicables al momento de
comparar dos marcas, ademas que no todos tienen necesariamente la misma
jerarquia y que algunas veces habran criterios que no han sido consignados en
la Ley, pero que deben aplicarse en atencién al caso particular.

Para establecer el riesgo de confusion en los Estados Unidos de América,

las Cortes aplican varios factores que se derivan del caso “Polaroid Corp. v.
Polarad Electronics Corp.”; se entiende que estos factores sirven como guia 'y no
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todos ellos pueden ser de utilidad en un caso determinado®. Es interesante ver la
similitud de estos factores con los criterios que se aplican en nuestra legislacion.

IV. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA CLASIFICACION DE LOS
CRITERIOS EN GENERALES Y ESPECIALES

El principio referido a la clasificacién de los criterios en generales® y es-
peciales es indispensable para no olvidar todas las variables que deben apli-
carse al momento de juzgar un caso. Se entiende que los criterios generales
se aplican a cualquier clase de conflicto entre marcas, los criterios especiales
Gnicamente a los conflictos derivados de marcas del mismo tipo, segin la
clasificaciénn anotada que divide a las marcas en denominativas, figurativas
y mixtas. Esta regulacion servira de guia para establecer cuales son los crite-
rios aplicables, por ejemplo, entre dos 0 mds marcas denominativas, dos o
mas marcas figurativas, marcas denominativas versus marcas mixtas, etc. Los
criterios especiales se aplican, segln los tipos de marca de que se trate, adi-
cionalmente a los criterios generales.

La formulacién de los criterios en base a esta diferenciacion permite,
ademas, aplicar en lo posible, los criterios generales a relativamente nuevos
tipos de marcas, sin que la no existencia de criterios dirigidos especificamen-
te a ellas, se constituyan en un obstaculo para la decisién.

8 Citado por Stim (2000) p.127. Los factores referidos son los siguientes: strength of the
senior’s user mark, similarity of the marks, similarity of the products or services, likelihood
that the senior user will bridge the gap, the junior user’s intent in adopting the mark,
evidence of actual confusion, sophistication of the buyers and quality of the junior user’s
products or services.

®  Es posible encontrar otras clasificaciones de los criterios. Por ejemplo en la Republica Ar-
gentina, se habla de reglas o principios y de circunstancias adjetivas para el cotejo marcario.
Estas reglas o principios y circunstancias adjetivas han sido desarrolladas por la jurispruden-
cia. Asi en la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Pfizer Inc.
y Finadiet S.A. (1998, causa n° 3369/98) sobre cese de oposicién al Registro de Marca, se
sefala: “Antes que nada voy a recordar algunos principios que a los fines de la confrontacion
marcaria, ha sentado la jurisprudencia del Tribunal [...]”. Asimismo, mds adelante se indica:
“[...] En definitiva, como en todos los conflictos marcarios, habré de ponderarse el escenario
en el cual se ambienta la contienda o “las circunstancias adjetivas de la causa’, sin que quepa
limitar la decision a un desnudo cotejo de los signos”.
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V. EN LA APLICACION DE LOS CRITERIOS PROPIOS DEL EXAMEN DE
CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS Y, EN GENERAL, EN EL DEL EXAMEN
DE REGISTRABILIDAD, SE EVALUARAN ASPECTOS DE HECHO COMO DE
DERECHO, Y NO SOLO ESTOS ULTIMOS

El presente principio estd referido a la naturaleza del examen de con-
fundibilidad entre marcas y —en general- al examen de registrabilidad. Este
consiste en que, en la aplicacion de los criterios, se evaluardn aspectos tanto
de hecho, como de derecho, y no sélo estos dltimos.

En relacién a este punto, la Resolucion n° 0329-2004 del Instituo
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual'®, recaida en el expediente n° 185700-2003'"", que versa sobre so-
licitud de registro de marca de producto, presentada por Industria de Calcado
S.A.C. — ICALSAC (Peru), senala lo siguiente: Finalmente, en el procedimiento
de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligacion de parte de la
Autoridad de determinar concretamente si el publico realmente aprecia el
signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen
de distintividad, se trata de una cuestion de derecho, que se decide en base a
hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones
extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, si se requie-
re que la decision de la Autoridad se base en apreciaciones concretas; por lo
que suposiciones tedricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para
determinar que un signo no es distintivo™.

Asimismo, en cuanto al examen de confundibilidad ente marcas, la
Resolucién n° 0112-2005/TPI-INDECOPI, del 10 de febrero del 2005, recai-
da en el expediente n° 180182-2003, sobre solicitud de registro de marca de
producto Ola, para distinguir leche y productos lacteos, productos a base de
yogurt, postres, batidos de leche, bebidas licuadas en las que predomina la

19 En adelante, “INDECOPI”.

" En la indicada solicitud se pedia el registro de la marca de producto constituida por la
figura tridimensional de un calzado para nifio en cuya suela se aprecian ruedas y diversas
figuras; la parte lateral se encuentra compuesta por el disefio de ruedas; la parte frontal se
encuentra compuesta por el disefio de llantas y diversas lineas; conforme al modelo, para
distinguir calzado, prendas de vestir y sombrereria, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.

12 En Resolucién N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, p. 151 y 152, aparece un criterio similar.
Véase comentario en el punto V.1.3.1, titulado: "Aproximacion a la percepcién efectiva
del consumidor".
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leche (smoothies), clase 29, presentada por Unilever N.V. (Reino de los Paises
bajos), senala:

CERTIFICADO N° 5.647

“Con relacion a lo manifestado por el solicitante —en el sentido que,
en la practica, las marcas de la opositora distinguen Gnicamente conservas
de pescado, por lo que su coexistencia en el mercado no es susceptible de
inducir al publico consumidor a confundir un producto por otro o asociar
el origen empresarial de los mismos-, la sala conviene en sefialar que existe
diferencia entre el registro y el uso de un signo. Asi, el riesgo de confusién en
derecho de marcas no es una cuestion de hecho sino de derecho y se estable-
ce basandose en dos elementos: la similitud entre los productos que distin-
guen cada uno de los signos y la semejanza entre los signos —en ambos casos
de acuerdo a cémo se encuentren registrados o solicitados— tomando ademas
en consideracion la distintividad de los signos. En tal sentido, los productos
que la marca distinga en la practica o la forma particular como el titular del
signo comercialice sus productos en el mercado no son relevantes a efectos
de determinar el riesgo de confusion entre los signos”.

Es pertinente destacar en relacion a los extractos de las resoluciones
transcritas, que el examen de registrabilidad, o especificamente el examen de
confundibilidad entre marcas, no necesariamente consiste en una cuestion
de puro Derecho, sino que —dicho examen- requiere el analisis de cuestiones
de Derecho conjuntamente con una evaluacion de los hechos, conforme a la
prueba actuada.

También debe tenerse presente que muchas veces puede ser necesario,
para que el juzgador forme su conviccion, el contar con estudios de encues-
tas de consumidores o estudios de mercadeo. En la decision sobre la regis-
trabilidad o confundibilidad, entran en juego variables complejas referidas a
la realidad del mercado y a la percepcion del consumidor medio, para cuyo
conocimiento, los estudios técnicos correspondientes son muy Utiles y a ve-
ces indispensables.

El juzgador debe valerse de todos los medios permitidos a su alcance,

para garantizar una decision justa, aprovechando y no desechando las herra-
mientas técnicas disponibles, cuando sea conveniente.
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VI. SE PODRAN ACEPTAR ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS,
CUANDO NO SE AFECTE EL INTERES GENERAL DE LOS CONSUMIDORES

Por otro lado, la aplicacién del examen de registrabilidad y especifica-
mente la apreciacion de la posible confundibilidad entre marcas, no que-
da descartada necesariamente, en el supuesto que hubiera un acuerdo de
coexistencia entre los titulares de las marcas en conflicto. Asi, el articulo 56
del Decreto Legislativo n° 1.075, establece que las partes en un procedimien-
to podran acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre
que, en opinién de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el in-
terés general de los consumidores.

La Resolucién n® 1934-2003/TPI-INDECOPI, del 2 de Octubre del 2003,
emitida en el Expediente n® 176997-2003, sobre solicitud de registro de la
marca de producto constituida por la denominacién bellezza escrita en letras
caracteristicas, la palabra toallas escrita en letras caracteristicas y la represen-
tacion estilizada de un sol y tres lineas ondulantes, todo en los colores azul,
turquesa, amarillo y anaranjado; conforme al modelo, para distinguir toallas
de materias textiles, de la clase n° 24 de la Nomenclatura Oficial:

2. Acuerdo de coexistencia
2.1 MARCO CONCEPTUAL

Las marcas como instrumentos de identificacion y diferenciacion de los
productos o servicios hacen posible la produccién en masa y el desarrollo
industrial y comercial de una sociedad.

Las marcas coadyuvan a la transparencia en el mercado al permitirle a
su titular individualizar —entre la multiplicidad de productos o servicios que
se encuentran en el mercado— los productos o servicios que ofrece. De esta
forma puede diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores
y crear y asegurarse una clientela.

La marca permite a los consumidores diferenciar inequivocamente los
productos o servicios que son ofrecidos en el mercado, y en base a esta di-
ferenciacion asociar los productos o servicios con una determinada calidad.

El interés del publico consumidor en que exista la debida diferenciacion
entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos o
servicios que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posi-
bilidad de error alguno. Este interés normalmente coincide con el interés pri-
vado del industrial, del comerciante o del prestador de servicios de cautelar
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su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen a los productos o
servicios que ofrecen, por ser el primer interesado en que si un consumidor
ha quedado satistecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente
sin que, por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo un
producto o servicio de un competidor.

Puede darse, sin embargo, el caso de que dos titulares lleguen a un acuer-
do econémico de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo
de confusion subsista, con lo que se privaria al consumidor de su derecho a
elegir libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a su origen em-
presarial, ademas el consumidor puede verse expuesto a adquirir un producto
o servicio que no posea la calidad o alguna otra caracteristica esperada. Para
impedir lo anterior, el articulo 158 del Decreto Legislativo n® 823 (1) establece
expresamente que las partes en un procedimiento podran acordar la coexis-
tencia de marcas similares para productos o servicios de la misma clase, siem-
pre que, en opinion de la oficina administrativa competente, la coexistencia
no afecte negativamente el interés general de los consumidores.

Si bien la Decisién n°® 486 no incluye ninguna norma que expresamente
regule este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha
pronunciado sobre el tema. En el Proceso N° 41-IP-99 —en una sentencia ex-
pedida durante la vigencia de la Decision 344 (2)— en relacion al caso de una
solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, sefialé que pese
a existir una autorizacion del titular cuyo registro ya esta consolidado; necesa-
riamente se tiene que considerar el interés del consumidor quien puede llegar
a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el mercado,
mas aun si ellas se encuentran destinadas a proteger productos de la misma
clase internacional; y si, ademas, las marcas confrontadas han sido solicitadas
para todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente
clase (3). En tal sentido, concluyd que en estos casos el administrador al mo-
mento de valorar estas circunstancias, en su decision debera velar que las
marcas a confrontarse no produzcan confusion en el mercado. Precisé que el
acuerdo puede facilitar el registro, pero la autoridad nacional puede tomar su
decision en contra, no conduciendo el acuerdo necesariamente a un registro

(4).

En este sentido, frente a acuerdos de coexistencia o cartas de consen-
timiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya
registrado, se evaluara la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que
no afecten el interés general de los consumidores; a su vez se podrd tomar en
consideracion, el hecho de estar frente a casos en que las partes intervinientes
formen parte de un mismo grupo empresarial o tengan la condicién de sucur-
sales, ello debidamente acreditado en el procedimiento correspondiente; es
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decir, que tengan vinculos econdmicos, al grado que el publico consumidor
no se vea inducido a confusion en el mercado.

2.2 APLICACION AL CASO CONCRETO

Tejidos San Jacinto S.A. presenté un acuerdo de coexistencia de mar-
cas celebrado entre las empresas Inversiones Comindustria S.A. y Tejidos San
Jacinto S.A.

En dicho documento se sefala lo siguiente:

- “Inversiones Comindustria S.A. otorga consentimiento a Tejidos San
Jacinto S.A. para que registre y use la marca “bellezza” y logotipo, unica-
mente para distinguir toallas, excluyendo los demds productos de la clase
comprendidos en el registro de la marca registrada a favor de Inversiones
Comindustria S.A. (certificado N° 73971), particularmente ropa de cama y
de mesa, y asume que no levantard ninguna objecion para el uso y registro
respecto al producto indicado.

- Tejidos San Jacinto S.A. se compromete a realizar el registro tnicamente
para toallas de materias textiles, particularmente de felpa, comprometiéndose
a hacer referencia a su razon social en sus productos, con lo cual evitaria la
posibilidad de cualquier riesgo de confusion.

- El acuerdo y consentimiento es valido para los registros de marcas que
realicen ambas empresas en paises pertenecientes a la Comunidad Andina y
paises latinoamericanos y centroamericanos, incluyendo México, de tal mane-
ra que los registros comprendan sélo los productos mencionados.

Respecto a dicho documento, cabe sefalar que ha sido firmado por el
sefior Geri Ciabatti Salocchi en representacion de Inversiones Comindustria
S.A.y el sefor Ramén Ricardo Razuri Ramirez en representacion de Tejidos
San Jacinto S.A., y las firmas han sido legalizadas por el notario Jaime Murguia
Cavero.

No obstante lo anterior, en aras del derecho de los consumidores (dere-
cho reconocido en “el articulo 158 del Decreto Legislativo 823) a una debida
diferenciacion de los servicios que ofrecen los competidores para que puedan
tomar decisiones de compra racionales basadas principalmente en calidad
y precio, se tendra que realizar el examen de confundibilidad entre los sig-
nos en conflicto, para determinar si corresponde o no aceptar el acuerdo de
coexistencia presentado”.
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Citas de la Resolucion:

(1) “Articulo 158.- Las partes en un procedimiento podran acordar la coexis-
tencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinion de la
Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los
consumidores.

(2) La Decision 344 tampoco incluia norma alguna que expresamente regu-
lara este supuesto.

(3) Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 542 del 8 de marzo de
2000, p. 15.

(4) Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 542 (nota 3), p.19".

Como vemos, es posible el registro de marcas que deriven de un acuerdo
de coexistencia pacifica entre las partes; sin embargo, ello es posible siempre
que no se afecte el interés general de los consumidores.

El punto importante es determinar cudndo se afecta o no el interés ge-
neral de los consumidores. Pensamos que si las marcas son semejantes, sélo
pueden existir condiciones especialisimas en el que esta afectacion no genere
riesgo de confusién y en consecuencia no se afecte el interés general de los
consumidores. Ello podria ocurrir, si entre las partes se ha acordado dirigirse
a segmentos de mercados distintos y perfectamente delimitados. Ello se plas-
maria, por ejemplo, si una de las partes vende sus productos directamente al
publico individual y tiene prohibido venderlos a grandes consumidores (hos-
pitales, clinicas, centros escolares, universidades, institutos, etc.). También
es posible aceptar estas marcas si sus titulares pertenecen a un mismo grupo
empresarial o si las empresas tienen algtin vinculo organizativo o econémico.

CONCLUSIONES

Como podemos apreciar, la aplicacion de los criterios legales para estable-
cer el riesgo de confusion entre marcas es un asunto complejo que tiene siem-
pre un margen de subjetividad. No obstante y justamente por ello, es muy util
conocer los principios sobre las cuales descansa la aplicacion de tales criterios,
para aplicarlos correctamente de una manera creativa, flexible y razonable.

Los criterios son pautas o guias que sirven para la solucion de casos, que
estan construidos en base a la experiencia y practica juridico-mercantil y que
nunca deben aplicarse como una camisa de fuerza en la decision. Los princi-
pios que hemos estudiado ayudan a aplicar dichos criterios con tino y acierto.
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