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Abstract
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are in Peru, along these lines, we will cover concepts such as the content of the right over
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L INTRODUCCION
1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Entre los elementos mas caracteristicos estudiados por el Derecho Mercantil moderno
estan los derechos de propiedad industrial. Entendiendo el término “propiedad” en un
sentido amplio, son derechos de exclusividad (cfr. art. 6 LCDPI) sobre ideas, no sobre cosas
corporales, estructurados a semejanza de la propiedad sobre bienes materiales’. De ahi su
nombre. Sin embargo, la analogia entre estos derechos peculiares y la propiedad clasica
tiene sus limites, derivados de la singular naturaleza del objeto de estos derechos?.

! ARANA COURREJOLLES, Maria del Carmen; “Marco juridico de la Propiedad Industrial en el
Pertr”, en 10 Anuario Andino de Derechos Intelectuales (2014), pp. 61-137 (pp. 62-63). ARRABAL, Pablo;
Manual practico de propiedad intelectual e industrial, Ediciones Gestion 2000, Barcelona, 1991, pp. 1l y s.
? KRESALJA ROSSELLO, Baldo; “Bienes inmateriales y derechos intelectuales”, en PAZOS

HAYASHIDA, Javier (Ed.); Propiedad industrial, fasciculo especial de la revista Gaceta Juridica, n. 48,
Lima, 1997, pp. 5-9 (p. 6).




La propiedad industrial: una panoramica de su régimen en el Pera

Sin ahondar excesivamente en la teoria de la propiedad intelectual’, se puede decir que se
clasifica en dos grandes grupos de derechos®:

1) el derecho de autor y los derechos conexos, por un lado, que protegen obras del ingenio
humano de naturaleza mas bien estética, técnica o cientifica’; y

2) los derechos de propiedad industrial, por otro, que, como su nombre indica, se dirigen a
la obtencion de una ventaja directamente aplicada en el contexto de una actividad
industrial o comercial®.

En este trabajo me voy a interesar especialmente por los derechos de propiedad industrial.
Estos, a su vez, se subdividen en dos grupos:

1) los signos distintivos, y
2) las invenciones o creaciones industriales.

En realidad, la doctrina” habla de un tercer tipo de derechos de propiedad industrial,
constituido por las creaciones formales de aplicacion industrial, que no se refieren a otra
cosa que al disefio industrial. Sin embargo, para simplificar, lo trataré aqui como un subtipo
de creacion industrial, junto con las patentes y demas creaciones técnicas®.

3 Vid. al respecto KRESALJA, “Bienes inmateriales..”, cit., p. 6; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo;
Tratado de Derecho Industrial, 2 ed., Civitas, Madrid, 1993, pp. 373-507.

* ARANA, “Marco juridico..”, cit., p. 63; KRESALJA, “Bienes inmateriales..”, cit., pp. 7-8; ARRABAL,
Manual prctico.., cit., p. 13. Aparte de las razones sistematicas, funcionales y estructurales de la
distincion, el TC le ha puesto, por asi decir, un “resello constitucional”, al concluir, en los FFJ]J 12
y 13 de su STC del 10 de noviembre de 2015 en el caso Importy Export Sun Gold S.A.C. ¢ Indecopiy Otros,
[2013] AA 8506, que asi como el derecho de autor y conexos ciertamente parecen estar
constitucionalizados en el inc. 8 del art. 8 Const., no ocurre lomismo con la propiedad industrial,
0 al menos no directamente. Vid. una sistematizacion alternativa de los conceptos de “propiedad
intelectual”y “propiedad industrial” (y sus subcategorias), asi como de su relacion con el Derecho
de la competencia y su posicion en el Derecho Mercantil, en FERNANDEZ RUIZ, José Luis;
“Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual e industrial, derecho de la competencia y
Derecho mercantil”, trabajo incluido en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Coord.); Estudios Juridicos en
Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1996, Tomo I, pp. 731-741. La sistematizacion
del autor es en parte diferente de la que presento en el texto: confiere a la denominacion
“propiedad intelectual” un sentido restringido, aplicable solo al derecho de autor y derechos
conexos (esto por influencia del derecho positivo espanol), e incluye dentro del contexto de la
propiedad industrial la proteccion legal contra la competencia desleal, que mas bien corresponde
al Derecho de la competencia.

> Regulados en el ordenamiento comunitario andino por la Decision 351, desarrollada en el
derecho interno peruano por el D.Leg. 822, Ley del Derecho de Autor (LDA).

® BAYLOS, Tratado..., cit., pp. 687-688.
" ARANA, “Marco juridico..”, cit., p. 63; BAYLOS, Tratado..., cit., p. 688.

¥ Asi, coincido con KRESALJA ROSSELLO, Baldo; Las creaciones industriales y su proteccion juridica.
Patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales y secretos empresariales, PUCP, Lima, 2017,
Pp- 27-28, en agrupar todas estas “creaciones industriales™.
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2. REGIMEN ANDINO Y PERUANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Derecho de la propiedad industrial en nuestro pais esta decisivamente influido por el
proceso de integracion andino, o Comunidad Andina de Naciones (CAN), y por las
normas emitidas por sus 6rganos comunitarios®.

Ciertamente, en cualquier esquema de integracion econdmica que pretenda establecer un
mercado comtn es muy importante aproximar este sector del ordenamiento®. En la
Comunidad Andina, el régimen de la propiedad industrial (y especialmente el Derecho
de marcas) probablemente sea el area de mayor desarrollo del Derecho comunitario, y no
solo a nivel normativo, sino también por su intensa y extensa aplicacion practica'. El
régimen establecido por las Decisiones andinas vigentes constituye, de momento, un
simple régimen uniforme o comun de una serie de derechos que siguen estando limitados
por simismos al territorio del Estado que en cada caso los reconozca, aunque es bastante
completo, y hasta podria decirse que minucioso en algunos aspectos. El establecimiento
de una marca comunitaria, u otros derechos intelectuales de alcance directamente
comunitario, que existen ya en la Union Europea, es todavia una aspiracion impracticable
en la Comunidad Andina, como lo es también el establecimiento de una autoridad
comunitaria en la materia',

El régimen de los derechos de propiedad industrial en nuestro pais se basa en la Decision
486 de la CAN (DPI), modificada por la Decision 689 de la CAN, del 13 de agosto de 2008,
para flexibilizar el régimen comun a fin de hacerlo compatible con diversos tratados
comerciales bilaterales de cada uno de sus miembros (en especial, el TLC del Pertt con
Estados Unidos)®.

Antes de la DPI rigio la Decision 344, que fue desarrollada para el derecho interno
peruano por el D. Leg. 823, del 23 de abril de 1996, Ley de Propiedad Industrial (LPI ant.),
derogado hace ya algtin tiempo, tras haber sobrevivido varios anos a la vigencia de la
Decision 344. Ahora bien, la derogacion de la LPI ant. no ha supuesto la puesta en vigencia
de una nueva norma interna equivalente, sino del D. Leg. 1075, Ley Complementaria de la
Decision 486 de la CAN (LCDPI), del 27 de junio de 2008, puesto en vigor junto con el
TLC celebrado entre el Perti y los Estados Unidos de América, el 1 de febrero de 2009.

® ARANA, “Marco juridico..”, cit., pp. 63-65; KRESALJA, Las credciones..., cit., pp. 44-46.

9 Con referencia a la Union Europea, vid. SANCHEZ CALERO, Fernando y SANCHEZ-CALERO
GUILARTE, Juan; Instituciones de Derecho Mercantil, 34? ed., Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, t.
I, pp. 230 y 259. También BROSETA PONT, Manuel y MARTINEZ SANZ, Fernando; Manual de Derecho
Mercantil, 132 ed., Tecnos, Madrid, 2006, vol. 1, pp. 214 y 239.

' HASSENTEUFEL SALAZAR, Oscar; “La interpretacion prejudicial en los paises andinos: caso
boliviano”, en EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA DE BOLIVIA (CSB) y TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ACUERDO DE CARTAGENA (TJCA); Seminario internacional Integracion, derechoy tribunales comunitarios,
Sucre, 1996, pp. 161187 (p. 173).

12 KRESALJA ROSSELLO, Baldo; Los derechos intelectuales en el Perti republicano, Duany & Kresalja
Estudio de Abogados, Lima, 2009, pp. 169-170.

B Cfr. ARANA, “Marco juridico..”, cit., pp. 83-87.
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Poco antes de su entrada en vigencia, la LCDPI fue modificada (junto con otras normas
diversas) por la L. 29316, del 13 de enero de 2009. Como su titulo indica, la LCDPI es
mucho mas breve que la LPI ant., pues casi se limita a algunas disposiciones
complementarias, y al encauzamiento de las normas procedimentales de la DPI dentro de
las estructuras organizativas del Estado peruano, dejando como tGnica norma sustantiva
de fondo en casi todas las materias directamente a la Decision andina'®.

A estas disposiciones hay que anadir toda una frondosa normativa de origen convencional
internacional:

1) el Convenio de la Union de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial
(CUPPI), de 1883 (revisado varias veces), al que nos adherimos en 1994;

2) el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al
Comercio (ADPIC, o TRIPS por sus siglas en inglés), parte de los tratados de la OMC
celebrados en 1994, y en vigor en nuestro pais desde 1995;

3) la Convencion general interamericana de proteccion marcaria y comercial (CIAMC),
hecha en Washington, en 1929, ratificada y en vigor desde 1937;

4) el Tratado de Derecho de Marcas (TLT, por sus siglas en inglés) y su Reglamento,
hecho en Ginebra en 1994, y al que el Pert se adhirio en 2009;

5) el Tratado de Derecho Marcario de Singapur y su Reglamento, complementario del
anterior, de 2006, y en vigor en el Pert desde 2018;

6) el Acuerdo de Lisboa para la proteccion de las Denominaciones de Origen y su
registro internacional, de 1958, y al que nuestro pais se adhirio en 2005;

7) el Acuerdo de Niza de 1957, que establece una Clasificacion de las Marcas con fines
de registro, en vigor en el Perti desde 2022;

8) el Acuerdo de Viena de 1973, que clasifica los elementos figurativos de las Marcas, y
que recién entrara en vigor en el pais a mediados de 2024;

9) el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés),
hecho en Washington en 1970, y en vigor en el Pert desde 2009;

10) el Tratado de Budapest sobre el deposito de microorganismos con fines de
procedimiento de patente, de 1977, y al que el Pert se adhiri6 en 2008;

11) el Acuerdo de Locarno de 1968, que establece una Clasificacion de Disefios
Industriales con fines de registro, en vigor en el pais desde 2022; y

12) el Acuerdo de Estrasburgo para la Clasificacion de las Patentes, de 1971, y que entr6
en vigor en el Pert a mediados de 2023.

"Vid., con una postura claramente critica de esta técnica legislativa, KRESALJA, Losderechos..., cit.,
pp. 251-252. También, con una aproximacion mas neutral, ID., Las creaciones..., cit., pp. 45-46.
Asimismo, de modo puramente descriptivo, ARANA, “Marco juridico..”, cit., pp. 92-103.
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IL. SIGNOS DISTINTIVOS
3. LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SUS CLASES.

Los derechos de propiedad industrial mas universales, pues existen virtualmente en toda
empresa®, son los signos distintivos, mientras que, en la practica, solo las de produccion
pueden aprovechar las creaciones industriales. Por eso prefiero ocuparme en primer lugar

de los signos distintivos, apartandome de la sistematica normativa y doctrinal usual, que

trata primero de las invenciones!®.

Como su nombre indica, los signos distintivos son derechos de propiedad industrial cuya
principal funcion es distinguir en el mercado para poder competir, en el contexto de una
economia de competencia imperfecta o practicable!. En este sentido, en el caso de los
signos distintivos no se requiere novedad, originalidad de la idea, sino fuerza distintiva'®,

Las marcas y demas signos distintivos son derechos:
1) inmateriales,
2) intelectuales, y

3) de exclusividad relativa.

Esto ultimo quiere decir que s6lo excluyen, en la mayoria de los casos, en un ambito
determinado por el riesgo de confusion'®. Entre otras funciones que también cumplen,
sirven a la competencia y, en gran medida, a la unificacion y apropiacion por el empresario
del negocio o fondo empresarial.

15 SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, P- 256, cuando dice que son “instrumentos eficaces y
necesarios” (énfasis anadido) de la politica empresarial. Cfr. BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol.
L, p.238.

1©Vid. por todos KRESALJA, Los derechos..., cit., pp. 169-201, que sigue el orden de la DPI.

17 Sobre la funcion distintiva de la empresa en general y los signos mediante los cuales puede
realizarse, vid. GONDRA, José Maria; “Teoria general de signos de empresa”, incluido en Estudios
Menéndez, cit., Tomo I, pp. 829-868. El autor, por la peculiar aproximacion sistematica que revela
el titulo de su trabajo, incluye en su estudio algunos aspectos mas propios del régimen de la
competencia desleal, al hablar de signos distintivos no registrados. En el Pert, aun siendo posible
una aproximacion semejante, no en todos los casos sera util la distincion entre signos registrados
y no registrados para distinguir el Derecho de los signos distintivos, protegidos por la propiedad
industrial, de supuestos semejantes amparables bajo el Derecho de la competencia. La ley
peruana, siguiendo el régimen comunitario andino, admite algunos signos distintivos (nombres
comerciales, rotulos y ensefias e incluso cualquier signo notorio) cuya plena proteccion como
bienes de la propiedad industrial no depende esencialmente de su registro.

18 SANCHEZ CALERO, Instituciones..., cit., t. 1, p. 257. Curiosamente, el régimen marcario comunitario
andino creado por Decision 85, de 1979, exigia que la marca fuera novedosa y visible (no admitia,
por tanto, ni siquiera las marcas sonoras), ademas de suficientemente distintiva. La calidad de
novedosa desaparece desde el régimen comun de la propiedad industrial aprobado por la Decision
311, de 1991. Vid. sin embargo en BROSETA/ MARTINEZ, Manual., cit., vol. 1, p. 238, una
reinterpretacion de laidea de “novedad” como practicamente sinonimo de “distintividad”.

1 SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 256-257.
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La clasificacion mas importante de signos distintivos se basa en lo distinguido. En ese
sentido, los signos distintivos pueden ser (cfr. arts. 3 y 4 LCDPI):

1) marcas, que distinguen productos y servicios;
2) nombres comerciales, que distinguen al propio empresario en su actividad,;

3) lemas comerciales, que distinguen una actividad concurrencial especifica del
empresario, en dependencia o como accesorio de algin otro signo distintivo (por
ejemplo, una campana publicitaria);

4) rotulos, también llamados ensefias, que distinguen los locales o establecimientos del
empresario”’; y

5) denominaciones de origen, que distinguen una procedencia geografica relevante del
producto.

4. LA MARCA: NOCION Y FUNCIONES.

Sin duda, el signo distintivo mas importante, extendido y desarrollado es la marca, cuyo
régimen juridico se aplica supletoriamente a los demas signos distintivos, en caso de
defecto de regulacion. Se puede definir la marca como:

“todo signo susceptible de representacion grafica que sirva para distinguir en
el mercado los productos o servicios de una empresa con respecto de los de
otras™.

Son, pues, funciones de la marca:

1) en primer lugar, como ya he dicho, la de distinguir productos y servicios en el mercado
(arts. 134 DPI; inc. g del art. 3 e inc. ¢ del art. 45 LCDPI);

2) adicionalmente, informar de su procedencia empresarial, sus caracteristicas y calidad (sin
que esto signifique necesariamente que sea buena), y

3) ser presupuesto e instrumento de la publicidad??.

*Elementos de propiedad industrial no expresamente mencionado en la LCDPI, pero si en el art.
200 DPI que, sin embargo, se limita a remitir su régimen al de los nombres comerciales.

' SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, p. 261; BROSETA/ MARTINEZ, Manual..,, cit., vol. 1, p. 239-
240; ambos sobre la base de la Ley de Marcas es. Cfr. también ARANA COURREJOLLES, Maria del
Carmen; La proteccion juridica de los signos distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales, PUCP, Lima,
2017, pp. 22-23. Un concepto atin mas sintético de marca es propuesto en la STJCA del 31 de julio
de 2019, recaida en el caso Jaime Linares Alarcon ¢ Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) y
Otro, [2018] IP 736, FJ 1.4: “la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los
diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado”, basado esta vez en el art. 134 DPL

2 Cfr. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 256-257. Para la tltima funcion (publicitaria),
vid. mas bien ARANA, La proteccion juridica..., cit, p. 15 y KRESALJA, Los derechos..,, cit., p. 196. En

Linares ¢ SIC, [2018] IP 736, recién citado, en el FJ 1.5 de su sentencia, el TJCA desdobla en dos
tanto la funcion segunda (en “indicadora de la procedencia empresarial”, por un lado, y “de la
calidad del producto o servicio que identifica”, por otro) comola tercera (en “concentra el goodwill
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5. ELEMENTOS Y REQUISITOS DE LA MARCA.
Segan la DPI, las marcas pueden estar compuestas de elementos?:
1) denominativos (palabras reales o forjadas, etc.: inc. a del art. 134 DPI),

2) graficos (imagenes, figuras, simbolos, combinaciones de colores, etc., incs. b, d y e del
art. 134 DPI),

3) olfativos o sonoros (inc. ¢ del art. 134 DPI), o

4) tridimensionales (envases, envolturas, formas no usuales del producto o su
presentacion, inc. f del art. 134 DPT).

De acuerdo con esto, cabe preguntarse si pueden registrarse marcas basadas en elementos
no claramente incluidos en esta lista. Asi, en Deutsche Telekom AG (Alemania) ¢ Telefénica de
Espaiia S.A. (Espaiia)**, en concreto, el Tribunal de Indecopi afirmo la posibilidad, sujeta a
determinados requisitos, de registrar como marca o parte de ella una tnica letra del
alfabeto (en el caso, laletra T). De todos modos, una letra del alfabeto puede considerarse
como una palabra o, como minimo, un simbolo. En cambio, es evidente que la DPI guarda
completo silencio sobre la posibilidad de registrar una “marca tactil”, esto es, la
constituida por una mera textura, como se solicito en el caso Diageo Brands B.V. ¢
Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)®, en el que la respuesta del TJCA fue
positiva. Asi pues, debe afirmarse la posibilidad de obtener marcas no solo visuales y
audibles, sino también olfativas, gustativas y tactiles (llamadas en conjunto “marcas no
tradicionales™®), si se pueden representar graficamente.

En otras palabras, los tinicos requisitos generales para constituir una marca consisten en
que el signo sea (parr. 1° del art. 134 DPI):

1) perceptible por uno o mds sentidos’;

del titular de la marca”, por un lado, y “sirve de medio para publicitar los productos o servicios”,
por otro).

3 ARANA, La proteccion juridica..., cit, pp. 26-27.

24(1998) TPI 1127 Vid. en el art. SEGUNDO de su parte resolutiva el precedente de observancia
obligatoria aprobado sobre la materia discutida en el texto, bajo la vigencia de la LPI ant.

» STJCA del 24 de agosto de 2015, [2015] IP 242, FF] 66: “la lista contenida en el articulo 134 de
la Decision 486 no puede considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se trata de un
numerus clausus sino de un numerus apertus. Se entiende que se trata de una enumeracion
abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como
marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y
cuando sean susceptibles de representacion grafica”.

* Vid. sobre ellas, aunque esté ya un poco anticuado, KRESALJA ROSSELLO, Baldo; “La
registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color tinico en la Decision
486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en 42 Thémis (2001), pp. 163 a 184.

" Requisito que mencionaba el art. 128 LPI ant., aunque no esté expresamente mencionado en la
DPI ni en la LCDPI; en cualquier caso, va implicito en la nocion de “signo” (“objeto, fenomeno o
accion material”, dice el DRAE). Asi se pronuncia expresamente el FJ 67 de la STJCA en Diageo
Brands ¢ SIC, [2015] IP 242, recién citado, al mismo tiempo que (apoyandose en OTERO LASTRES)
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2) apto para distinguir (o que tenga fuerza distintiva)®y

3) susceptible de representacion grdfica (para posibilitar el registro)?.

Seguin esto, en realidad el mayor obstaculo practico, si no el tnico, para admitir las
llamadas “marcas no tradicionales” consiste en que se pueda representar el signo

graficamente®, lo cual puede ser especialmente dificil para las marcas olfativas y
gustativas.

6. MARCAS DE REGISTRO PROHIBIDO.

De acuerdo con los requisitos exigidos para obtener un derecho de marca, se prohibe el

usoy la inscripcion como tales de algunos signos. No pueden ser registrados (prohibiciones

absolutas)* como marcas (arts. 135 DPI):

1) todo lo que no sea distintivo, no pueda ser percibido por los sentidos 0 no pueda ser
representados graficamente (cldusula general de prohibicion);

2) las formas usuales de los productos o sus envases ni las formas impuestas por la naturaleza
o la funcion de dicho producto o servicio;

3) los disefios funcionales o técnicos que afecten el valor intrinseco del producto o servicio;

4) signos o términos descriptivos, usados en el comercio solo para designar la clase, calidad,
cantidad, objeto, valor, origen, época de produccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones relativas a los productos o servicios;

5) signos o términos genéricos, o utilizados usualmente para describir el producto o servicio
ni los signos usuales o regularmente usados en el giro (sea originalmente, o por
dilucion de un signo originalmente distintivo);

6) un color aislado, no delimitado por una forma determinada;
7) los signos o términos ilicitos, contrarios al orden ptblico o a las buenas costumbres;

8) los signos engaiosos en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacion,
la calidad, las caracteristicas o el uso apropiado de los productos o servicios de que se
trate;

justifica la omision del requisito de “perceptibilidad” de la marca por su caracter redundante con
su definicion como signo: “El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido
desde la Decision 344, se encuentra implicitamente contenido en esta definicion toda vez que, un
signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresion material
identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la
inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios”.

8 ARANA, La proteccion juridica..., cit, pp. 22-25.

¥ ARANA, La proteccion juridica..., cit, p. 35.

* ARANA, La proteccion juridica..., cit, pp. 39-42; KRESALJA, Los derechos..., cit., p. 185.
3 ARANA, La proteccion juridica.., cit, pp. 61-72; KRESALJA, Los derechos..., ibid.
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9) las reproducciones o imitaciones de denominaciones de origen protegidas, ni las
indicaciones geograficas capaces de inducir a error con respecto a los productos o
servicios;

10) las reproducciones o imitaciones de signos publicos, como el nombre, escudo de armas,
banderas y otros emblemas nacionales, siglas, denominaciones o abreviaciones de los
nombres de un Estado u organizacion internacional, salvo que se cuente con permiso
de dicho Estado u organizacion y constituyan un elemento secundario o accesorio de
lamarca;

11) los signos y términos usados para representar normds técnicas, salvo que su registro lo
solicite el organismo nacional competente en la materia;

12) las reproducciones de valores de comercio, tales como monedas y billetes de curso legal,
titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas y especies fiscales
en general.

No obstante, los signos no registrables por caer en las categorias que describo en los nn.
4,5y 6 de la enumeracion anterior pueden llegar a ser registrables si el solicitante ha hecho
uso de ellos de manera constante y, “por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica” (parr. 2° del art. 135
DPI, in fine). A este fenomeno alude la expresion distintividad adquirida (basada en el inglés
secondary meaning)*.

En relacion con derechos privados de otras personas (prohibiciones relativas)®*, tampoco se
podran registrar como marcas, entre otros signos (arts. 136 DPI):

1) los idénticos o semejantes a marcas anteriormente registradas por otros para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
publico a error;

2) los idénticos o similares a un nombre comercial protegido, a un rotulo o ensena
igualmente protegido, a un lema comercial registrado, o a algin otro signo distintivo
ajeno, siempre que se pudiese inducir al pablico a error;

3) los que reproduzcan, imiten, traduzcan, transliteren o transcriban, total o
parcialmente, cualquier signo distintivo notoriamente conocido de un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen, puedan causar
un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios,

32 Vid. solo sobre el caso del color aislado, en KRESALJA, Los derechos.., loc. cit. Vid. mas detalles
(bajo la vigencia de la LPI ant. y la Decision 344, menos flexibles en este aspecto) en PAZOS
HAYASHIDA, Javier; “Secondary meaning: aproximaciones a la teoria de la distintividad adquirida”,
en PAZOS, Propiedad industrial, cit., pp. 35-41. Vid. también ARANA, La proteccion juridica..., cit, p. 68,
donde alude a un caso en que se rechazo la alegacion de distintividad adquirida para una “forma
usual” del producto (botella de cerveza). Otro analisis, mas completo y ya sobre la normativa en
vigor, en BUSTAMANTE GARCIA, Mariana; La aplicacion del secondary meaning en los paises de la
Comunidad Andina, tesis de grado, Universidad de Piura, 2019.

# ARANA, La proteccion juridica..., cit, pp. 96, 128-129 y 139-141; KRESALJA, Los derechos... loc. Cit..
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un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilucion de su fuerza
distintiva, o de su valor comercial o publicitario;

4) los consistentes en nombre, apellido, seudonimo, firma, retrato o caricatura de una
persona natural distinta del solicitante o identificado por el publico como una
persona distinta; tampoco si el signo afecta derechos de la personalidad de
comunidades campesinas o nativas, o de otras personas juridicas, sin su
consentimiento (incs. e y g del art. 136 DPI);

5) los que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero (inc. f del art. 136 DPI).

En estos casos se permite inscribir el signo si se cuenta con el consentimiento del titular
del derecho anterior o de sus herederos (incs. ¢, f y g del art. 136 LPI). Sin embargo, cuando

esos derechos anteriores sean otros signos distintivos, no podra inscribirse la marca si ello
puede inducir al pablico a error o confusion (vid. la diferencia de tratamiento de los
diversos incisos del art. 136 DPI, y la precision del art. 56 LCDPI sobre la admisibilidad

de los acuerdos de coexistencia**).

También se podra denegar el registro cuando haya “indicios razonables” que “permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal” (art. 137 DPI)*®.

7. CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

Las clasificaciones de las marcas siguen numerosos criterios®. Segin qué distingan, se

puede hablar de:

* ARANA, La proteccionjuridica... cit, pp. 88-93. Vid. la elaboracion jurisprudencial de los requisitos
minimos exigibles a un acuerdo de coexistencia para que sea compatible con el interés general de
los consumidores desarrollados en el precedente de observancia obligatoria dictado sobre el tema
en el caso seguido De oficio ¢ The Procter ¢» Gamble Company (E.U.A), (2014) TPI 4665 sobre lamarca
denominativa “Cascade” y la mixta “Cascade Chopard” y logotipo. En mi opinion, el Tribunal fue
demasiadolejos en algunas de sus exigencias para lo que sigue siendo un contrato privado. Lamisma
problematica se plantea cuando en distintos paises miembros de la CAN hay marcas idénticas o
similares, respecto de la posibilidad de importaciones cruzadas de los productos, asuntoregulado
en el art. 159 DPI (cfr. KRESALJA, Losderechos..., cit., pp. 187-188). Es con respecto a esta norma que
el TJCA ha desarrollado sus propios criterios de compatibilidad de los acuerdos de coexistencia
con el interés general en sus STJCA de 22 de junio de 2018, recaida en el caso Mitsuboshi Belting Ltd.
¢ Indecopi, [2017] 1P 187, FFJ] 4.1 a 4.9, reafirmada y completada en STJCA de 11 de julio de 2023,
recaida en Marriott Worldwide Corporation ¢ Superintendencia de Industria y Comercio de la Repriblica de
Colombia y Otro, [2022] IP 482, FE]] 4.5 a 4.7 (sobre el alcance territorial de los acuerdos de
coexistencia). Por cierto, los criterios del Tribunal Andino son menos rigurosos y, en mi opinion,
mas razonables.

 Sobre esta norma y su conexion con la nulidad relativa por obtencion del registro de mala fe
(parr. 2° del art. 172 DPI), vid. el § 11, infra.

% Cfr. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., t. I, pp. 261-262; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1,
pp. 240-241.
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1) marcas de productos (Clases 1 a 34 NO¥), y
2) marcas de servicios (Clases 35 a 42 NO).

Segtin su autonomia, cabe clasificarlas en:
1) marcas principales y
2) marcas derivadas®.

Por el tipo de procedencia empresarial que indican, y como se relaciona ésta con los
productos o servicios, se distinguen:

1) marcas individuales (o marcas, sin mas), si indican una tinica procedencia empresarial;

2) marcas colectivas, si indican procedencia de un grupo o asociacion empresarial (arts.
180 a 184 DPI*);y

3) marcasde certificacion o de garantia, si indican que determinado empresario (distinto del
productor) avala sus caracteristicas y calidad conforme a unos estandares (arts. 185 a
189 DPI*).

Segun su difusion y penetracion en el mercado, pueden ser:
1) marcas notorias, y

2) marcas no notoridas*.

8. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.

4

Se suele describir el contenido del derecho sobre la marca*? como un derecho de exclusion

relativo, esto es, dentro del conjunto de productos o servicios idénticos, similares o
conexos, de tal modo que se genere riesgo de confusion (art. 155 DPI), en todo el pais. Se
ha abandonado, ya desde la Decision 344, el ambito de exclusion segtn el criterio de la

% Nomenclatura Oficial establecida por el Arreglo de Niza, del 15 de junio 1957, aplicable (en su
forma actualizada) segtin el art. 151 DPI. Cfr. también el art. 58 LCDPL.

% ARANA, La proteccion juridica..., cit, pp. 37-38. Vid. en pp. 49-52 de la misma obra una discusion
del concepto afin de familia de marcas.

*En la DPI forman un Titulo aparte, como si fueran un signo distintivo auténomo y diferente de
lamarca propiamente dicha. Vid. sobre ellas ARANA, La proteccion juridica..., cit, pp. 52-55.

% Con la misma autonomia sistematica que las marcas colectivas. Vid. sobre ellas ARANA, La
proteccion juridica..., cit, pp. 55-57, y, en pp. 57-59, una discusion de las llamadas “eco-marcas”, no
reconocidas en nuestro pais. En mi opinion no vendrian a ser sino una variante de marcas de
certificacion.

# Una de las novedades de 1a DPI es regular la notoriedad de los signos distintivos (de todos y de
cualquiera de ellos) de manera general y comun, en sus arts. 224 a 236. Vid. al respecto ARANA,
La proteccion juridica..., cit, pp. 42-48; KRESALJA, Los derechos..,, cit., pp. 190-191. En la jurisprudencia
del Tribunal de Indecopi, la notoriedad de las marcas ha sido abordada y desarrollada en los
precedentes de observancia obligatoria sentados en la ya citada Deutsche Telekom c Telefonica, (1998)
TPI 1127, y en Freddy Santiago Tudelano Yanama c. British American Tobacco (Brands) Inc., (2009) TPI
2951

#2 Cfr. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 267-268.
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clase a la que pertenece la marca (parr. 2° del art. 151 DPI), quedando la NO como una
simple referencia para efectos de orden del registro. Incluso se permiten las solicitudes y
los registros multiclase (art. 58 LCDPI®).

Esto significa, en un plano positivo, las facultades de:
1) usar la marca para distinguir los propios productos o servicios (art. 154 DPI);
2) licenciar el mismo uso (arts. 162 DP1y 63 LCDPI); y

3) ceder o transferir la marca a otros, con retribucion o sin ella (arts. 161 DPIy 62 LCDPI),
asi como dfectarlas en garantia (art. 68 LCDPI, cfr. art. 171 DPI).

Las marcas pueden ser cedidas por cualquier titulo juridico valido, con o sin el fondo
empresarial al que pertenece (arts. 161 DPIy 62 LCDPI)*. También pueden ser licenciadas
(arts. 162 DPI 'y 63 LCDPI), embargadas y gravadas como garantia (art. 68 LCDPI; cfr. art. 171
DPI)*®. Para que los derechos constituidos (salvo las licencias: parr. 2° del art. 7 LCDPI*)

tengan efectos contra terceros deben inscribirse los actos correspondientes (arts. 7,62y
68 LCDPI y 161 DPI).

La licencia de marca es el contrato tipico de cesion del derecho intelectual en uso a otra
persona, usualmente a cambio de una retribucion periodica en dinero (regalias)*. La
licencia de la marca vale como uso por el propio titular a efectos de excluir la cancelacion
por falta de uso, siempre que el licenciatario la use en la comercializacion de los productos
o servicios (arts. 165 y 166 DPI). También vale como uso para los mismos efectos su
aplicacion a productos o servicios exportados en su totalidad. En contrapartida, el
licenciante de una marca responde ante los consumidores del producto o servicio
licenciado como si fuera su productor o prestador (art. 67 LCDPI).

En el plano negativo, forman parte del contenido del derecho de marca:

1) El derecho de impedir el uso (ius prohibendi) por parte de otras personas de marcas
idénticas o similares, que puedan causar confusion, dentro del marco de proteccion
(art. 155 DPI), derecho cuyo ejercicio regular no puede ser sancionado como practica
restrictiva de la libre competencia (art. 6 LCDPI).

2) También el de impedir la supresion de la marca del producto o envase por parte de los
sucesivos intermediarios del producto (inc. b del art. 155 DPI).

# Permitido por el inc. e del art. de la Decision 689, que modifica lo dispuesto en el art. 138 DPI.

* La plena libertad para transferir las marcas con independencia del fondo empresarial al que
sirven de instrumento de identificacion es un desarrollo relativamente reciente del Derecho
marcario. Para mas detalles véase GONDRA, “Teoria general de signos...”, cit., pp. 850-851 y 862-
863. Vid. en nuestro pais ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 83-85.

® Cfr. ARANA, La proteccion juridica..,, cit., p. 83.
% Habilitado por el inc. h del art. 1 de la Decision 689, que modifica el art. 162 DPI.
#Vd. ARANA, La proteccion juridica.., cit. Pp. 83 y 85-87.
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El derecho de exclusion o ius prohibendi que confiere la marca tiene como limite el agotamiento
del derecho de marca, es decir, que no faculta a impedir el comercio posterior de los
productos o servicios signados con la marca, una vez puestos legitimamente en el
mercado (art. 158 DPI)*. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las importaciones paralelas, que
son las que hace un empresario no licenciado de los productos marcados (o también de
los producidos con uso legitimo de cualquier otro derecho de propiedad industrial),
cuando ha adquirido legitimamente tales productos en otro mercado, del propio titular
del derecho o de un licenciatario suyo. Tampoco se pueden impedir aquellos usos de
buena fe, que no constituyan uso a titulo de marca sino con una finalidad legitima,
informativa o de otro tipo, y que no suponga riesgo de confusion (art. 157 DPI), por
ejemplo, en la publicidad de servicios vinculados a los productos signados con la marca,
y también en el mas polémico caso de la publicidad comparativa®.

Tienen un tratamiento especial las marcas notorias, a las que en ciertos casos se les puede
considerar existentes por el mero uso (sin necesidad de registro; pero en mi opinion
deben estar registradas en algtan pais: cfr. art. 229 DPI), y a las que se concede proteccion
absoluta (no limitada por el riesgo concreto de confusion derivado de la conexion
competitiva de los productos o servicios: art. 226 DPI), ya que se extiende también a la
exclusion de los signos iguales o similares cuyo uso pudiera diluir la fuerza distintiva del
signo o constituir un aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre™.

9. DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA.
La defensa del derecho de marca® puede hacerse valer en el Pert por tres vias:

1) mediante las acciones por infraccion, contra quienes usen indebidamente la marca
registrada (acciones que deben ejercitarse en el ambito administrativo, ante el
INDECOPI: arts. 95 y 96 LCDPI y 238 a 244 DPI, aplicables por igual a signos
distintivos y creaciones industriales)>?;

2) la demanda de indemnizacion de daiios y perjuicios (reservada en el Pert al Poder Judicial,
en la via civil ordinaria: arts. 129 y 130 y 4* Disp. Complementaria Final LCDPI; cfr.
art. 241, inc. b, DPI), y

* ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 152-153.
* ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 154-155.

" ARANA COURREJOLLES, Maria del Carmen; “Observancia de la proteccion de la marca
notoriamente conocida”, en PAZOS, Propiedad industrial, cit., pp. 11-19, todavia bajo la vigencia de la
legislacion (tanto andina como interna) anterior. Ya con la legislacion vigente, ARANA, La
proteccion juridica... cit., pp. 42 a 48. Vid. también el trabajo, mas prolijo pero mas antiguo, de
PACON LUNG, Ana Maria; “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputacion”, en
47 Derecho PUCP (1993), pp. 303-384.

> BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..,, cit., vol. 1, p. 248-249.
2 Vid. al respecto ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 144-155.
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3) la denuncia penal por reproduccion indebida de producto de marca (en la via penal: 3
Disp. Complementaria Final LCDPI; art. 257 DPI)*.

Ademas, en el curso de una accion por infraccion pueden tomarse una serie de medidas
cautelares para hacer cesar la actividad presuntamente infractora (arts. 112 a 114 LCDPI y
arts. 245 a 249 DPI)**. Son una categoria especial de éstas las llamadas “medidas en
frontera”, introducidas en los arts. 250 a 256 DPI contra inminentes exportaciones o
importaciones presuntamente infractoras.

La oposicion es la defensa tipica contra quien intenta inscribir una marca igual o
confundible con otra previamente inscrita (arts. 54 y 55 LPIy 146 a 150 DPI)>.

La DPI regula ademas la accion reivindicatoria (art. 237 DPI, aplicable también a los demas
derechos de propiedad industrial), que en el caso de la marca (derecho que nace
exclusivamente de un registro) solo faculta a quien tuviese igual derecho que el que de
hecho la solicit6 u obtuvo para pedir que se le reconozca como cosolicitante o cotitular
de ella. Al confiar la competencia para conocer de esta solicitud a la “autoridad nacional
competente”, y segiin lo que al respecto dispone el art. 4 LCDPI, se sobreentiende que en
el Pert esta accion debe ejercerse igualmente en la via administrativa, ante el INDECOPL.
En el régimen anterior solo podia obtenerse proteccion en estos supuestos mediante la

accion de nulidad del registro de marca.

10. NACIMIENTO, DURACION Y EXTINCION DE LA MARCA.

El derecho sobre la marca nace con la inscripcion en el Registro de Marcas, que es
constitutivo (arts. 154 DPI)*. Antes de producirse la inscripcion se puede contar con un
derecho de prioridad (para inscribir esa marca en el Perti) de seis meses desde que se haya
presentado la solicitud de registro en algtn pais de la Comunidad Andina, en algan pais

miembro de la Union de Paris o en otro pais que dé un trato reciproco (arts. 9 DPI y 19
LCDPI)Y.

La duracion del derecho concedido por el registro es de diez anos, renovables
indefinidamente, siempre que se cumplan todos los requisitos legales. El plazo se cuenta
desde la fecha de la resolucion que otorga el registro (art. 152 DPI).

> Cfr. ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 158-161.
> ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 146-147.

> ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 126-129. Una variante de la oposicién entre los paises de la
CAN es la llamada oposicion andina, regulada en el art. 147 DPI, que extiende la posibilidad de
oponerse “con legitimo interés” a los titulares de marcas o de prioridades marcarias confundibles
con la solicitada en otros paises de la Comunidad, siempre que demuestren efectivo interés en
expandise al mercado del pais de la solicitud. Sobre esta oposicién andina vid. el precedente de
observancia obligatoria sentado en Lilia Elania Pérez-Albela Narviez ¢ Prana Living LLC (EU.A),
(2020) TPI 458.

** Aunque la lectura aislada del art. 7 LCDPI podria dejar una impresion distinta.

" Vid. KRESALJA, Los derechos..., cit., p. 175.
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El derecho sobre la marca se extingue en tres supuestos:

1) nulidad,

2) caducidady

3) cancelacion.

La nulidad del registro de marca®, a su vez, puede ser:

1) absolutao

2) relativa (lo que equivale, mas o menos, a una anulabilidad).

El art. 172 DPI asocia esta distincion principalmente al incumplimiento, en la nulidad
absoluta, de las prohibiciones absolutas de registro (arts. 134 y 135 DPI) vy, en la nulidad
relativa, de las prohibiciones de registro basadas en derechos de terceros (art. 136 DPI)>.
Esta tltima prescribe a los cinco afos; la primera, nunca. Ambas extinguen el derecho
retroactivamente y pueden declararse de oficio o a pedido de cualquier persona (esto
altimo es notablemente distinto del régimen normal de la anulabilidad). El tramite ante la
Direccion de Signos Distintivos del Indecopi para la declaracion de cualquiera de estas
nulidades se regula en los arts. 73 y 74 LCDPL

Por su parte, la caducidad hace terminar el derecho sobre la marca al expirar su plazo de
duracion, sino se solicita su renovacion seis meses antes o después de dicha fecha (arts.
185 LPI y 174 DPI). La caducidad nunca es retroactiva.

Finalmente, la cancelacion de la marca procede:

1) A pedido de un tercero interesado cuando la marca en cuestion no ha sido utilizada
sin motivo justificado para distinguir los productos o servicios para los que se
concedio dentro de los tres anos anteriores a la solicitud (cancelacion por falta de uso)®.
La carga de la prueba del uso recae sobre el titular de la marca (arts. 165 a 168 DPI)°.

3 Vid. ARANA, La proteccion juridica... cit., pp. 138-144.

¥ Cfr. § 6, supra. También es causal de nulidad relativa la obtencion del registro de marca “de mala
fe (parr. 2° del art. 172 DPI), supuesto sobre el que me extenderé mas en el § 11, infra.

% El plazo de 3 afios para la cancelacion por falta de uso es una relativa novedad en el derecho
marcario andino, introducido por la Decision 344. Antes de eso, las Decisiones 311 y 313 habian
previsto un plazo de 5 afos y, antes atn, la Decision 85 no conocia la cancelacion por falta de uso,
sino que intentaba controlar el uso efectivo de la marca exigiendo probar su uso en el periodo de
vigencia anterior con ocasion de la renovacion del registro. Un interesante caso que tuvo que
lidiar con todo el periodo transitorio de un régimen al otro, y que aprobo un precedente de
observancia obligatoria para ciertos supuestos no claramente previstos en las normas, ocurri6 en
Cerveceriay Malteria Quilmes S.A1.C.A.G. c. Compaiiia Nacional de Cerveza S.A., (1997) TRI-SPI 305, sobre
cancelacion por falta de uso de la marca “Andes”, para cervezas.

' ARANA COURREJOLLES, Maria del Carmen; “La cancelacion de la marca por falta de uso”, en 36
Thémis (1997), pp. 195-201. ID, La proteccion juridica..., cit., pp. 129-137. Este ha sido uno de los temas
que mas precedentes de observancia obligatoria ha generado en materia de propiedad industrial
en el Tribunal de Indecopi. Asi, en Natura Cosméticos S/A (Brasil) ¢ DISTIEMSA S.AC., (2020) TPI
410, se cancel6 la marca mixta “Garden Natura” y logotipo, aunque la emplazada demostré haber
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2) Cualquier persona puede también pedir la cancelacion de una marca, o ésta
decretarse de oficio, cuando su titular hubiese provocado o tolerado la dilucion de la
misma (art. 169 DPI), esto es, la pérdida de su poder distintivo (como cuando se
permite que una marca denominativa se convierta en un término descriptivo
genérico).

3) Por altimo, el propio titular de la marca podra pedir su cancelacion, total o parcial,
siempre que los derechos no hayan sido transferidos o estén afectados a favor de
terceros (171 DPI, que denomina a este procedimiento de renuncia al registro de
marca)®.

El tramite de la cancelacion se rige por lo dispuesto en los arts. 71y 72 LCDPI®.
11. NULIDAD RELATIVA DEL REGISTRO DE MARCA OBTENIDO DE MALA FE.

Atencion especial merece la expresa inclusion, en el parr. 2° del art. 172 DPI, del registro

764 entre las causas de nulidad relativa. El

de marca que “se hubiera efectuado de mala fe
supuesto no se menciona entre las prohibiciones de registro enumeradas en el art. 136

DPI, que abarca el resto de causales de este tipo de nulidad.

De hecho, la escueta mencion de la obtencion de mala fe como causal de nulidad relativa
es lo tnico que queda de su antecedente, el inc. ¢ del art. 113 DPI ant. (Decision 344), que
desarrollaba esta causal de nulidad (la DPI ant. solo conocia la nulidad absoluta)
aclarando:

dado cierto uso tnicamente a la marca denominativa base de ella “Garden Natura” (registrada
por separado), pues ya habia usado las mismas pruebas para defender esta de una accion similar.
En cambio, en Martin Nazario Mamani Flores c Audio Mobile Americas S.A., (2020) TPI 994, se admitio
el uso de las mismas pruebas contra la accion de cancelacion del solicitante porque en ellas se
demostraba el uso conjunto de ambas marcas, la denominativa “ATWA” y otra puramente grafica
(pero, en mi opinion, evocativa de la primera y, por eso, clasificable también como marca
derivada). En fin, en Viacom International Inc. (EU.A) ¢ Original Import S.AC., (2020) TPI 1137, la
solicitante obtuvola cancelacion de lamarcamixta “Sunny Girl” con empaque y patron de colores
porque las pruebas presentadas por la emplazada solo alcanzaban la deonominacion y algunos
elementos de lamarca que no alcanzaban al empaque y el patron de colores. La cancelacion puede
también ser parcial (como dispone el parr. 3° del art. 165 DPI), como ocurrio, ademas de en Mamani
¢ Audio Mobile, recién citado, en Productos Familia S.A. ¢ Medifarma S.A., (2005) TPI 1183, en que se
mantuvo la marca discutida “Pétalo” para papel higiénico tnicamente, cancelandose para todos
los demas productos inicialmente registrados, para los que no se probo uso alguno. El precedente
sobre la cancelacion parcial aprobado en el caso Productos Familia fue modificado parcialmente en
Katty Giovana Nahui Fierro ¢ Gulda ¢ Cia.S.A.C., (2016) TPI 2076, en que se cancelo lamarca “Corona”
para todas las herramientas de mano distintas de los “arcos de carnicero” y no semejantes a ellos,
unicos para los que la emplazada demostro un uso adecuado.

82 ARANA, La proteccién juridica.., cit, pp. 87-88.

% Tal tramite podria considerarse aplicable también al caso de renuncia voluntaria, pero parece
mas logico que la renuncia siga mas bien los previstos para la “inscripcion de modificaciones del
registro” que regula el art. 64 LCDPI. Sin pronuciarse expresamente sobre el tema, parece ser la
solucion que sigue ARANA, La proteccion juridica..., cit., pp. 87-88.

& ARANA, La proteccion juridica.., cit., pp. 142-144.
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“Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa
marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del
titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere

sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de

marcas para su comercializacion™®.

Teniendo en cuenta esta norma, bajo la que tuvo que decidir el caso Hesstone S.A. ¢ Freno
S.A%, el Tribunal de Indecopi sostuvo que la mala fe de la que se trata es un contraste con
la llamada buena fe objetiva, es decir, en cuanto estandar objetivo de conducta, por lo que
la “mala fe” meramente subjetiva (conocimiento de la existencia de cierto legitimo interés
ajeno) no es condicion ni necesaria ni suficiente para configurarla, pues en principio puede
haber mala fe objetiva sin ese conocimiento, y puede no haberla con él.

Ahora bien, si no todos, la mayoria de los casos subsumibles en los supuestos
ejemplificativos legales, asi como los anadidos por la jurisprudencia®, requieren que el
tercero tenga su signo registrado fuera del pais o, por el contrario, que no lo tenga registrado en
absoluto, sino que merezca proteccion tnicamente en virtud de la buena fe o lealtad
concurrencial. De no ser asi, el solicitante de mala fe nunca hubiera podido obtener su
inscripcion, en primer lugar, o de haberla obtenido, el registro seria vulnerable a una

accion de nulidad mucho mas clara y vigorosa (nulidad absoluta), por infringir las
prohibiciones absolutas del art. 135 DPI. Pero tales casos no entran conflicto con los

principios de prioridad registral (la proteccion marcaria se constituye por su registro en el

pais, y se prefiere la solicitud de registro mds antigua) y de territorialidad (la proteccion se
circunscribe al territorio del pais en el que se concede el registro) solo cuando presupone

% El énfasis anadido resalta el caracter meramente ejemplificativo de los casos propuestos. Cfr. la
reproduccion de lamisma formula en el inc. ¢ del art. 181 LPI ant.

66 (2001) TPI 226, FJ 111.3.2.
67(2001) TPI 226, FJ [11.3.3.b:

1) Cuando el solicitante pretenda aproximarse a las caracteristicas de un signo ajeno reconocido
en el trafico con el objeto de gozar de su reputacion.

2) Cuando, sin motivo justificado, el solicitante pretende entorpecer el uso de un signo usado
de hecho con anterioridad por un tercero.

3) Con mas razon cuando el solicitante no solo trata de obstruir la actividad del competidor,
sino también destruir su actividad economica.

4) Cuandomediante la solicitud se pretenda adquirir en el pais marca extranjera, especialmente
si esta tiene un elevado valor publicitario en el extranjero o prestigio mundial, entorpeciendo
oimpidiendo asi la competencia extranjera.
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un conocimiento calificado que involucra cierta malicia o intencion de perjudicar y de
obstaculizar al tercero el ingreso al mercado o su permanencia en él%.

Por eso parece lo mas sensato concluir que el supuesto de “obtencion del registro de
marca de mala fe” (parr. 2° del art. 172 DPI) coincide materialmente con lo previsto en el
art. 137 DPI, que permite denegar el registro “cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal” (énfasis anadido). Como se sabe,
un acto de competencia desleal es, por definicion, “aquél que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una
economia social de mercado” (art. 6.2 LRCD)®. Asi, aunque en principio la deslealtad
concurrencial no requiera dolo ni culpa subjetiva alguna (cfr. art. 7.1 LRCD), su prueba siempre
influira en la gravedad de la conducta desleal y, en ocasiones, puede constituir un requisito
para su configuracion objetiva como tal (asi sera en la mayoria de los casos de “obtencion
del registro de mala fe”).

Abonan esta interpretacion numerosas decisiones del TJCA:

1) En Aspen Global Inc. ¢ Indecopi'y Otro™, el TJCA dijo que, aunque prueben el conocimiento
del interés abstracto del tercero afectado, “la solicitud de cancelacion de una marcay
el posterior ejercicio del derecho de preferencia por si mismos no constituyen
evidencia de la realizacion de un acto de mala fe”, sino que “es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencion o de la conciencia de violar una
disposicion legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”, o “falsear el
propio ordenamiento juridico, la competencia en el mercado”; por ejemplo, si se hace
“con la clara intencion de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de
la capacidad de distintividad, de penetracion en el mercado o de recordacion del
correspondiente signo distintivo”.

2) En Fundacion “Un Techo para mi Pais” ¢ Superintendencia de Industria’y Comercio de la Republica
de Colombia y Otro™, el Tribunal Andino afade a la doctrina resumida en el numeral
anterior una concreta conexion de la “nulidad relativa” contemplada en el art. 172 DPI
con “la concesion de una marca cuyo registro se obtuvo con indicios razonables que
permitan inferir que la solicitud del signo distintivo se realiz6 para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal”.

% Cfr. (2001) TPI 226, FJ I11.4. Bajo esas condiciones, la resolucion termina por asimilar a un
criterio mas para determinar la nulidad por registro de mala fe lo dispuesto en ese entonces por
el art. 184 LPI ant.: “Son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocia o
debia conocer que ellas pertenecian a un tercero”.

% O bien, bajo el art. 258 DPI, “todo acto (...) realizado en el ambito empresarial que sea contrario
a los usos y prdcticas honestos™.
012017] IP 375, resuelto por STJCA del 11 de mayo de 2018, FFJ] 2.6 a 2.14.

"12022] 1P 90, resuelto por STJCA del 11 de julio de 2023, nn. 4 y 6 del largo “acto aclarado” citado
ensu FJ 2.
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3) En China Tobacco Hunan Industrial Co. ¢ Superintendencia de Industria y Comercio de la
Republica de Colombia 'y Otro™, el TJCA preciso que “los actos de competencia desleal a
que se refiere el art. 137 de la Decision 486 no solo son los tipificados en esta ley
andina, sino también los tipificados como tales en la legislacion nacional
correspondiente”, y que “ello es causal de nulidad del registro en los términos
establecidos en el segundo parrafo del art. 172 de la Decision 486”.

4) Enfin, en Tapout LLC ¢ Indecopiy Otro™, el Tribunal recoge y resume la doctrina de todos
los casos anteriores (en concepto de “actos aclarados”™) y anade su necesaria
concordancia con lo dispuesto en otros casos sobre el principio de territorialidad,
como habia sido consultado por la autoridad nacional.

12. NOMBRE COMERCIAL Y ROTULO O ENSENA.

El nombre comercial es el signo distintivo que identifica al empresario en su actividad
mercantil (cfr. inc. d del art. 85 LCDPI)™. La DPI lo define como el signo que distingue o
identifica:

a una dactividad economica,

auna cmprcsa, (¢}

aun establecimiento mercantil (art. 190 DPI).

Esta definicion es demasiado amplia e imprecisa®. El “nombre comercial” que identifica
un “establecimiento” mercantil no es otra cosa que un rétulo o ensefia (mencionado por
separado, como algo distinto, aunque regulado por remision al nombre comercial, en el
art. 200 DPI). Si por “actividad economica” se entiende una actividad concreta, se
confunde el nombre con el lema comercial; si el conjunto o una parte con identidad propia
de la actividad empresarial del titular, bastaba mencionar la empresa. Por tltimo, salvo
que se tome (impropiamente) el término “empresa” en sentido subjetivo, no se menciona
al propio empresario, que es quien en realidad viene distinguido por el nombre comercial,
siempre en relacion con su actividad empresarial (lo cual por cierto hace superfluos los
“nombres comerciales” especificamente destinados a distinguir la actividad economica
del empresario).

La DPI ha optado por regular con mayor detalle el nombre comercial, estableciendo
requisitos especificos de registrabilidad, etc. (arts. 190 a 199), que deben también ser
aplicados en el Pert. Pero nuestra legislacion interna precisa que, en todo lo que sus

212022] IP 267, resuelto por STJCA del 27 de julio de 2023, FFJJ 1.4 a 1.6.

7 [2022] IP 128, resuelto por STJCA del 6 de octubre de 2023, FFJ] 4 y 5.

™ PAZOS HAYASHIDA, Javier; “El nombre comercial y su uso por parte de la persona juridica”, en
74 Derecho PUCP (2015), pp. 71-96. SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo; “La regulacion del
nombre comercial en el Pert: rezago y desafio”, en 74 Derecho PUCP (2015), pp. 113-126. Vid.

también ARANA, La proteccion juridica..., cit, pp. 113-120; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1,
p. 259-261.

" PAZOS, “El nombre..”, cit., pp. 77-79, aunque el autor pone especial énfasis en distinguir y
contrastar el nombre comercial con el nombre social de las personas juridicas.
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normas especificas no regulen especialmente y no se oponga a su propia naturaleza, al
nombre comercial (y, en consecuencia, a los rotulos o ensenas) se le aplica el régimen de
las marcas (art. 87 LCDPI).

El aspecto mas original del nombre comercial como signo distintivo es que obtiene
proteccién por el mero uso, sin necesidad de inscripcion (cfr. art. 86 LCDPI; art. 191 DPT)7®.
Por supuesto, el nombre comercial también puede ser inscrito (siempre que haya sido
previamente usado), siguiendo reglas semejantes a las vigentes para las marcas, y
entonces alcanza una proteccion similar, dentro de las actividades propias del
empresario, y en todo el pais (arts. 83 y 85 LCDPI y 193 a 198 DPI). La proteccion del
nombre comercial no inscrito es mas limitada, cinéndose a:

1) lao las actividades en relacion con las cuales es usada, y
2) al dmbito geogrdfico de su efectiva influencia’.

Los nombres comerciales que hayan alcanzado notoriedad, sean o no inscritos, gozan de
proteccion absoluta en todo el pais, como las marcas (cfr. art. 192 DPI).

El rétulo o enseiia™ es un signo distintivo que, en sentido estricto, debe diferenciarse del
nombre comercial, puesto que mientras éste distingue al empresario, aquél distingue los
locales o establecimientos en los que se lleva a cabo la actividad mercantil™. Sin embargo, las
normas andinas y peruanas regulan ambos derechos casi como uno solo®, bajo la
denominacion de nombre comercial (cfr. arts. 190 y 200 DPI). Esta confusion no tendria
mayores consecuencias que la de indicar que lo que vale para el nombre comercial vale
también para los rotulos o ensenas. Asi por ejemplo, se debe admitir que el rotulo o ensefia
se protege incluso por el mero uso, sin necesidad de registro, etc. Sin embargo la

confusion de ambos conceptos se vuelve problematica en la regulacion de la transferencia

® ARANA, La proteccion juridica.., cit., pp. 113-114. En realidad, esta tendencia proviene de los
instrumentos internacionales mas tradicionales en materia de propiedad industrial (arts. 14
CUPPI y 14 CIAMC). En concreto, el precedente de observancia obligatoria sentado en el caso
Granfiduciaria S.A. (Colombia) ¢ AFP Horizonte S.A., (1998) TPI 387, interpret6 que no debiamezclarse
y potenciarse lo dispuesto en el art. 14 CIAMC con las facilidades procedentes del proceso de
integracion andina de la DPI (en ese entonces, la Decision 344), de modo que otorguen mds
derechos a los extranjeros a oponerse a registros sobre la abse de nombres protegidos por el mero
uso que a los propios nacionales. Sobre el “uso” del nombre comercial que debe probarse para
servir se base a una oposicion exitosa a un registro posterior, el precedente de observancia
obligatoria establecido en Socrates Alfaro Coronel ¢ LC Group S.A.C., (2021) TPI 1688, dispuso que
debia mostrar algin uso efectivo anterior ala solicitud en no mds de 6 meses.

" Vid. ARANA, La proteccion juridica.., cit., p. 116, recalcando que se trata de una conclusion
jurisprudencial, pues las normas escritas (DPI y LCDPI) no disponen nada al respecto.

#PAZOS, “El nombre..”, cit., pp. 80-83, donde el autor aborda también criticamente las relaciones
del nombre comercial con del rétulo o ensefia, pero de un modo diferente a como las planteo en
el texto. ARANA, La proteccion juridica.., cit, p. 124; BROSETA/ MARTINEZ, Manual..,, cit., vol. 1, p. 261.

7 Cfr. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. pp. 275-276, donde da cuenta de la desaparicion del
rotulo o ensefia como signo distintivo auténomo en la legislacion espanola.

% De hecho, la LCDPI ni siquiera los menciona.
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de estos derechos inmateriales. Dice 1a DPI que el nombre comercial no puede transferirse
sino unido al establecimiento o empresa que distingue (art. 199 DPI)®. Esta es una norma que,
si acaso, deberia limitarse a los rotulos o ensenas, y es hasta cierto punto logica en ese
ambito, pero si se aplica a los nombres comerciales propiamente dichos puede ser un
obstéculo injustificado®. Se podria entender que la norma solo se aplica en el caso de que
el “nombre comercial” distinga efectivamente un establecimiento (es decir, si se trata en
realidad de un rotulo o ensena).

¥ no se debe confundir el nombre comercial con

Aunque puedan eventualmente coincidi
el nombre, razon social o denominacion del empresario (cfr. parr. 3° del art. 190 DPT). Este
altimo es un derecho inherente a su personalidad, natural o juridica, se adquiere por el
hecho de su imposicion (personas naturales) o de su inscripcion en los registros publicos
(personas juridicas), y se conserva mientras la persona exista (muerte o inscripcion de la
extincion, segiin los casos), o cambie legalmente su nombre o denominacion. En cambio,
como derecho inmaterial, el nombre comercial nace con su primer uso vinculado a la realizacion
de actividades empresariales, pudiendo coincidir o no, en todo o en parte, con el nombre
de la persona. Mas atn, se entiende por nombre comercial no s6lo a signos denominativos,
sino también a simbolos, logotipos y otros signos graficos que cumplan la funcion de

distinguir al empresario en el mercado. El nombre comercial se pierde cuando se deja de usar.

13. LEMAS COMERCIALES.

Los lemas comerciales® son las expresiones de propaganda originales y con caracteristicas
suficientemente distintivas como para promocionar bienes o servicios identificados
mediante algain otro signo distintivo, que usualmente es una marca. La DPI las define (de
modo genérico e impreciso) simplemente como las palabras, frases o leyendas utilizadas
“como complemento” de una marca (art. 175 DPI)®. Dado que no hay una extension
maxima para las marcas, si solo fueran eso bastaria con registrar como un solo signo el
conjunto de marca mas lema, eludiendo asi la necesidad de registrar, ademas, el lema
comercial.

8 Vid. en GONDRA, “Teoria general de signos...”, loc. cit., como en el Derecho marcario “clasico”
(mas bien, primitivo) las restricciones a la transferibilidad “auténoma” de los signos distintivos
en general era la nota predominante. Igualmente, en pp. 842-844, el autor da cuenta de la
confusion histoérica entre los nombres comerciales y los rotulos. Desde ese punto de vista, la
intransferibilidad de ambos signos separadamente de la empresa podria verse, mas que como un
error derivado de la confusion de ambas figuras, como un rezago del régimen vigente
anteriormente.

%2 Aunque no llama al rotulo o ensefia por ninguno de sus nombres, véase implicita una critica a
esta confusion, similar a la que aqui planteo, en SCHIANTARELLL, “La regulacion...”, cit., p. 120.

¥ PAZOS, “El nombre..”, cit., pp. 73-79; ARANA, La proteccion juridica..., cit, p. 113.

¥ ARANA, La proteccion juridica.., cit, pp. 120-124. Sobre el propio concepto de lema comercial y sus
caracteristicas basadas en su peculiar naturaleza como signo distintivo es especialmente util el
precedente de observancia obligatoria aprobado en Fdbrica de productos alimenticios Sibarita S.A. ¢
Ajinomoto del Perii S.A., (1998) TPI 422.

% Cfr. ARANA, La proteccion juridica.., cit., pp. 120-124.
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Se trata de signos distintivos esencialmente accesorios de otros, que la ley restringe a las
marcas (arts. 75 LCDPI y 175 DPI), pero también deberian admitirse para los nombres
comerciales (piénsese en las campanas de promocion de imagen institucional).

El lema comercial se protege en exclusiva por el registro, que tiene una duracion de diez
anos, pero siempre coincidiendo con el periodo de proteccion del signo al que esta
vinculado (arts. 75 LCDPI y 178 DPI).

14. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTRAS INDICACIONES
GEOGRAFICAS.

La DPI distingue, entre las indicaciones geogrdficas®, dos clases:
las denominaciones de origen (arts. 201 a 220),y

las simples indicaciones de procedencia (arts. 221 a 223).

La ley peruana solo regula las primeras, que son las tinicas que constituyen propiamente
un signo distintivo auténomo. Estas son signos, consistentes en el nombre de una region
o lugar geografico, u otra denominacion que sirva para referirse a dicho lugar, que
distinguen la procedencia de los productos originarios de alli, y cuyas cualidades o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales o humanos
propios de ese lugar (art. 201 DPT)®".

La titularidad de las denominaciones de origen situadas en el Pert corresponde al Estado (art.
88 LCDPI)®. Cualquier persona o agrupacion de personas que desarrollen actividades de
produccion en determinada area geografica o cualquier autoridad publica del lugar podra
presentar una solicitud para que se declare una denominacion de origen. La solicitud
debe (art. 203 DPI):

1) precisar el drea geogrdfica comprendida en la denominacion propuesta, y

2) describir el producto al que se aplicara y sus caracteristicas en detalle.

Una vez declarada la denominacion de origen, quienes se dediquen a la produccion de los
bienes comprendidos en ella en la zona de proteccion definida en la resolucion podran
pedir autorizaciones de uso de la denominacion de origen, siempre que cumplan con los
requisitos del producto senalados en la resolucion que declar6 la denominacion de origen
(arts. 91 LCDPIy 207 a 209 DPI). Las autorizaciones de uso tendran una duracion de diez
anos, renovables indefinidamente, mientras se cumplan los requisitos establecidos para
la denominacion de origen (arts. 93 LCDPIy 210 y 211 DPI).

Las simples indicaciones de procedencia que no constituyen denominaciones de origen son
los nombres, expresiones, imagenes, etc., que designen o evoquen un pais, region,
localidad o lugar (art. 221 DPI). La DPI se limita a prohibir el uso enganoso o capaz de

% Cfr. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, p. 277.

% ARANA COURREJOLLES, Maria del Carmen; “Indicaciones geograficas en los paises de
Latinoamérica”, en 6 Foro Juridico (2006), pp. 169-182 (pp. 169-170).

% ARANA, “Indicaciones geograficas..”, cit., p. 171.
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inducir a confusion con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra
caracteristica del producto o servicio (art. 222 DPI). Se trata de precisar lo que se
considera desleal en el uso de indicaciones geogrdficas diferentes de las denominaciones de origen
para competir, materia mas propia de la disciplina de la lealtad concurrencial.

ITIL. INVENCIONES Y OTRAS CREACIONES INDUSTRIALES
15. CREACIONES INDUSTRIALES: NOCION Y CLASES.

El otro gran ambito de la propiedad industrial es el de las invenciones, tomando esta

palabra en sentido lato, como creaciones industriales en general.

A diferencia de los signos distintivos, cuya funcion es la simple proteccion del
posicionamiento o identificacion del empresario, su actividad y sus productos en el
mercado, las invenciones confieren una ventdaja real en el aprovechamiento de ciertos
conocimientos que mejoran un proceso productivo®. En consecuencia, tienen un ambito
mas restringido, puesto que todo empresario tiene necesidad de distinguirse en la medida
en que desarrolla su actividad en el mercado, pero normalmente solo los empresarios
industriales, es decir, los dedicados a una actividad de produccion, pueden aprovecharse
de una creacion industrial.

La proteccion de las creaciones industriales tiene siempre un efecto aparentemente
negativo sobre el mercado, por el hecho de que confieren un privilegio en la explotacion
de un bien, en principio, no apropiable en exclusiva: el conocimiento de una ventaja técnica
que mejora la produccion. Desde este punto de vista, por tanto, estos bienes de propiedad
industrial se podrian definir como unos monopolios limitados, concedidos por la ley para
la explotacion del conocimiento o configuracion que constituye su objeto™.

No obstante lo anterior, la proteccion de estos elementos de la propiedad industrial se
justifica® en funcion de:

1) un criterio valorativo —la justicia de premiar o retribuir el esfuerzo® de quien obtuvo
por primera vez ese conocimiento, y lo comunicé al resto—, y

% Cfr. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, p. 230.

% Asi, JACOB, Robin, ALEXANDER, Daniel, y LANE, Lindsay; A guidebook to Intellectual Property.
Patents, Trade Marks, Copyright and Designs, 5* ed., Thomson — Sweet & Maxwell, Londres, 2004, p.
3, para quienes todo el Derecho de la propiedad intelectual (y no solo el de las patentes y otras
creaciones industriales) se pueden decir que “[t]|rata sobre como la gente puede adquirir derechos
de monopolio para hacer ciertas cosas provechosas (tales como fabricar ciertos productos o
venderlos bajo nombres particulares) y como esos monopolios se protegen y conservan”.

?'Vid. mas detalles sobre las finalidades que justifican el actual régimen juridico de las creaciones
industriales en KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 51-57.

2 BAYLOS, Tratado.., cit., pp. 691-692; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1, p. 214.
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2) un criterio practico de conveniencia —incentivar el esfuerzo de investigacion para el
desarrollo de nuevas tecnologias industriales en beneficio de toda la sociedad®, y

también —quizas sobre todo— su divulgacion®.
Segtn esto, la proteccion de una creacion industrial se confiere en principio al que la obtuvo

por primeravez (principio de novedad) y s6lo por un tiempo limitado, al término del cual dicho
conocimiento entra en el dominio puiblico®.

Las creaciones industriales que la ley reconoce son (art. 3 LCDPI):
1) las patentes de invencion, sobre nuevos productos o procedimientos industriales;

2) los certificados de proteccion, que anticipan provisionalmente la proteccion propia de
una patente;

3) los modelos de utilidad, de menor altura inventiva que una patente, pero igualmente
novedosa;

4) los esquemas de trazado de circuitos integrados, que vienen a ser un tipo peculiar y muy
especializado de modelo de utilidad;

5) los disefios industriales, que dotan al producto de una apariencia externa especial; y

6) los secretos empresariales, cuya proteccion concuerda mejor con la derivada de la
exigencia de lealtad concurrencial.

Ademas, existen otras formas especiales de proteccion de los conocimientos técnicos
regulados fuera del cuerpo principal de normas dedicadas a la propiedad industrial,

principalmente en el campo de la biotecnologia.

16. LAINVENCION 'Y LA PATENTE: CONCEPTO Y CLASES.

La invencion es la idea que tiene una persona sobre como combinar y disponer una materia
0 energia determinadas para que, mediante la utilizacion de las fuerzas naturales, se
obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, resolviendo un
problema técnico cuya solucion era desconocida hasta entonces®. Las invenciones son

% Una apreciacion critica de la valoracion tradicional del sistema de patentes (que tendia a
justificarla casi incondicionalmente), con base en ciertos argumentos econdmicos, puede verse
en PORTELLANO DIEZ, Pedro; “La valoracion del sistema de patentes: una ensefianza para el
Derecho de la competencia desleal”, en Estudios Menéndez, cit., Tomo I, pp. 969-981.

* Aspecto mas omenos puesto de relieve por FLINT STERN, Isaias; “La patente: fuente de derechos
y de informacion tecnologica”, en PAZOS, Propiedad industrial, cit., pp. 31-34. Vid. también BAYLOS,
Tratado..., cit., pp. 689-690; BROSETA/ MARTINEZ, Manual..,, cit., vol. 1, p. 214.

» BAYLOS, Tratado..., cit., p. 689.

% BAYLOS, Tratado.., cit., p. 695. Cfr. también KRESALJA, Lascredaciones..,, cit., p. 25. Es especialmente
atil, en mi opinién, el concepto de invencion desarrollado en el caso Pfizer Research and Development
Company N.V./S.A.c Laboratorios Trifarma S.A., (2002) TPI 639, FJ I11.4.2.1: “El concepto de invencion
alude siempre a dos extremos: la existencia de un problema industrial y la solucion técnica que
se da a ese problema. De tal forma que la invencion como bien inmaterial viene a ser laidea oregla
técnica que resuelve el problema industrial y satisface una necesidad humana”. En la
jurisprudencia andina, véase el concepto de invencion desarrollado en la STJCA del 22 de febrero
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siempre “reglas técnicas”, que pueden referirse a nuevos productos o a nuevos
procedimientos en todos los campos de la tecnologia (cfr. arts. 25-A LCDPI y 14 DPI)”:

1) las invenciones de producto senalan cémo debe ser una determinada materia o energia para
obtener el resultado previsto; y

2) las invenciones de procedimiento indican como debe hacerse algo, es decir, como debe
actuarse sobre la materia o la energia, para alcanzar el resultado.

Una patente de invencion es, pues, el privilegio de usar una invencion —sea de producto o
de procedimiento— en exclusividad y en propio beneficio, segtin el tenor de las
reivindicaciones hechas en la solicitud (cfr. arts. 14 y 51 DPI)*®. La patente comprende
s6lo una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de modo que
conformen un solo concepto inventivo. Por ejemplo, un nuevo producto y el
procedimiento para su fabricacion (art. 25 DPI).

17. EL DERECHO A LA PATENTE.

El derecho a la patente —esto es, a solicitarla personalmente o a ceder a otro el derecho de

obtenerla®— corresponde al inventor (art. 22 DPI, parr. 1°):

Si varias personas han hecho una invencion conjuntamente, el derecho corresponde en comiin
atodas ellas (art. 22 DPI, parr. 3°).

Si varias personas han inventado lo mismo de modo independiente (invenciones paralelas), la
patente sera del primero que presente la solicitud o tenga la fecha de prioridad mas
antigua (art. 22 DPI, parr. 4°).

Todo inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente o a oponerse a tal
mencion (art. 24 DPI).

de 2006, recaida en el caso Pfizer Rescarch and Development Company N.V/ S.A. ¢ Superintendencia de
Industria y Comercio de la Republica de Colombia, [2005] TP 193, FJ II: “el concepto de «invencion» a
efectos de ser objeto de una concesion de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos
o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un
avance tecnologico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y
ademas sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

% BAYLOS, Tratado..., cit., pp. 695-696; BROSETA/ MARTINEZ, Manual..., cit., vol. 1, p. 215, poniendo

énfasis en que la “regla técnica” lo es “para el obrar humano”. Cfr. KRESALJA, Las creaciones..., cit.,
pp. 24 y 56.

% KRESALJA, Las credciones..., cit., p. 54.

® Cfr. BAYLOS, Tratado..., cit., pp. 731-732; KRESALJA, Las credciones.., cit., pp. 55y 77-82. En lo
resuelto De oficio ¢ Haihui Co. Ltd. (China), (2023) TPI 35, se discutio si en una solicitud de patente
podia prescindirse de la presentacion del documento por el que los titulares originarios del
derecho a la patente ceden su derecho a la solicitante en virtud de ciertas normas del PCT y su
reglamento, pero una interpretacion conjunta de dicho Tratado y de la legislacion andina y
nacional aplicable demostro que no era asi, y la solicitud se declaré en abandono.
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Salvo pacto en contrario, las invenciones realizadas por los trabajadores'® durante la vigencia
(v en ejecucion) del contrato de trabajo perteneceran al empleador (art. 36, inc. a, LCDPI;
la DPI deja esta materia a la regulacion interna de los Paises Miembros). Si el trabajador
realiza una invencion fuera del ambito de su trabajo, pero que esté relacionada con éste,
y en la que hubiera influido el uso de informacion o de medios proporcionados por el
empleador, éste tendra derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de
explotacion, siempre que lo manifieste dentro de los 90 dias de que tome conocimiento
de la invencion (art. 36, inc. b, LCDPI). Fuera de estos casos, el derecho a la patente es
exclusivo del propio inventor'™. El trabajador que realiza una invencion cuya titularidad
o explotacion corresponde a la empresa tiene derecho a una compensacion adecuada, que
a falta de acuerdo es determinada por el Juez civil en proceso sumarisimo!'®.

18. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

Para ser patentable toda invencion debe cumplir los siguientes requisitos de patentabilidad
(arts. 25-A LCDPI y 14 DPI)!**:

1) novedad mundial, es decir, no estar incluida en el estado de la técnica, que es todo lo que
haya sido accesible al publico en cualquier parte por una descripcion oral o escrita,
por su utilizacion o por cualquier otro medio (arts. 16 y 17 DPT)!%;

2) nivel inventivo, es decir, no ser evidente por si misma a un experto, no resultar obvia o
de facil realizacion (art. 18 DPI)!°; y

100 KRESALJA, Los derechos..., cit., pp. 177-178; ID., Las creaciones..., cit., pp. 79-8L.

U KRESALJA, Los derechos..,, cit., p. 178; ID., Las creaciones industridales..., cit., p. 80.

192Vid. en estamateria BERCOVITZ, Alberto; “Derecho de las universidades y de los organismos de
investigacion sobre los resultados de las investigaciones desarrolladas en sus institutos”, en
Estudios Menéndez, cit., Tomo I, pp. 687-708. El autor analiza alli las diversas posibilidades de
distribucion de los derechos de titularidad sobre las creaciones derivadas de lalabor de profesores
universitarios e investigadores. De lege ferenda, insiste en la diferencia fundamental que tiene la
relacion que existe entre profesor y universidad, frente a la de empleador-investigador (sea o no
publico el empleador), aunque la LCDPI peruana expresamente equipara ambos supuestos (art.
37, parr. 1°), salvo disposicion distinta del estatuto o reglamento interno de la universidad. Sobre
ello, en nuestro medio, KRESALJA, Las creaciones..., cit., p. 8l.

1% KRESALJA, Las credciones.., cit., p. 59, que tras estos “requisitos positivos de patentabilidad”
referidos a la invencion en si, menciona unos “requisitos subjetivos” y otros “procesales”. Vid. un
temprano tratamiento jurisprudencial de estos requisitos de patentabilidad bajo las normas
actualmente vigentes en Pfizer Inc. ¢ Laboratorios Colliere S.A. y Otros, (2001) TPI 954, FJ I11.4. Mas
recientemente, véase lo resuelto De oficio ¢ Cephalon Inc., (2010) TPI 2777, FJ I1L.5.

19 KRESALJA, Las credciones..., Cit., pp. 62-64; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1, p. 216. Vid.
sobre el requisito de “novedad” lo resuelto De oficio ¢ Eli Lilly and Company, (2006) TPI 398, FJ IIL5.1

19 Sobre el origen y el sentido del “nivel inventivo” (Erfindungshéhe) como “tercer requisito” (por
ser el ultimo en consolidarse en la teoria del derecho de patentes) vid. BAYLOS, Tratado..., cit., pp.
704-706. Sobre su significado y el modo practico de examinarlo, vid. KRESALJA, Las creaciones...,
cit., pp. 64-65. Para una aplicacion concreta (en sentido negativo) véase lo resuelto De oficio ¢ Alza
Corporation, (2009) TPL 1, FJ I11.6.2.2. Véase también lo decidido sobre el nivel inventivo (en parte
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3) tener aplicacion industrial, es decir, poder ser utilizada en cualquier actividad
productiva, incluyendo los servicios (art. 19 DPT)!.

Ademas de las creaciones que no cumplan con los requisitos generales de patentabilidad,

el ordenamiento declara expresamente que no son patentables como invenciones (arts.
25-BLCDPIy 15y 20 DPI):

1) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

2) los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las
mismas (pero si es patentable el procedimiento para su obtencion, siempre que no sea
meramente biologico);

3) las obras cientificas, artisticas o literarias o cualquier otra creacion estética;

4) los planos, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades economicas o comerciales:

5) los programas de computacion (que son protegidos por el derecho de autor);
6) las formas de presentar la informacion;

7) los métodos terapéuticos o quirargicos para el tratamiento humano o animal, ni los
métodos de diagnostico;

8) las plantas y animales y los procedimientos esencialmente biologicos para su
obtencion;

9) lasinvenciones evidentemente contrarias a la salud o ala vida de personas o animales,
o a la preservacion de los vegetales y del medio ambiente; y

10) las contrarias al orden publico, a la moral, o a las buenas costumbres.

El art. 21 DPI rechaza explicitamente, ademas, las llamadas “patentes de segundo uso” al
disponer que los “productos o procedimientos ya patentados (...) no seran objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido
por la patente inicial”'®®.

positiva y en parte negativamente) en el caso resuelto De oficio ¢ Monsanto Technology LLC, (2014)
TPI 4404, FJ IIL5.1.

190 KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 65-66; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..,, cit., vol. 1, p. 216. Vid.,

sobre la “aplicacion industrial”, lo resuelto De oficio ¢ Vertex Pharmaceuticals Incorporated, (2006) TPI
21, FJ IIL5.3.

197 KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 69-75.

19 KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 66-67. Esta disposicion ha sido determinante en el rechazo
de numerosas solicitudes de patente, en ocasiones camufladas bajo pretension de “un nuevo
procedimiento” para la preparacion del producto patentado o “un nuevo preparado” para su
administracion (casos, estos ultimos, que suelen rechazarse ademas como intentos de patentar
métodos terapéuticos); vid. los casos resueltos De oficio c Merck ¢ Co. Inc. y Otro, (2003) TPI1 768, F]
I11.4, De oficio ¢ Pfizer Products Inc., (2004) TPI 318, FJ I11.3, y De oficio ¢ Rinat Neuroscience Corp., (2017)
TPI 2703, FJ IIL5. Por cierto que esta claridad es en buena medida consecuencia de la
incompatibilidad de las patentes de segundo uso con el ordenamiento andino de la propiedad
industrial, declarada principalmente en su STJCA del 28 de setiembre de 2001, recaida en la
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19. OBTENCION, CONTENIDO, DURACION Y EXTINCION DE LA PATENTE.

Para obtener la patente'™, el inventor o la persona en quien el inventor haya cedido el

derecho de explotacion puede, por si o por representante, presentar la solicitud de
concesion de patente (art. 26 DPT), que debe:

Incluir unadescripcion de la invencion, lo suficientemente clara como para que una persona
con conocimientos y destreza en la materia pueda ejecutarla (art. 28 DPI). La ley
peruana'® precisa que estos requisitos se cumplen si alguien capacitado en la materia
técnica correspondiente no solo puede ejecutarla, sino que no requiere mayor
experimentacion para hacerlo (art. 26 LCDPI).

La solicitud debe incluir también las reivindicaciones que definen el alcance de la
proteccion requerida, que deben ser igualmente claras y concisas, y estar enteramente
sustentadas en la descripcion (inc. ¢ del art. 22 y art. 30 DPT)™.

En el régimen de la DPI se acoge un sistema de examen hasta cierto punto “mixto™!?,

en
el que solo es preceptivo de oficio, en un primer momento, el examen de forma de la solicitud
y de sus requisitos (arts. 38 y 39 DPI). Concluido el examen de forma y en todo caso a los
dieciocho meses de presentada la solicitud, ésta se hara publica (arts. 40 y 41 DPI), para
quienes tengan legitimo interés puedan oponerse a la concesion de la patente. Hayanse o
no presentado oposiciones, el solicitante debera pedir expresamente, dentro de los seis
meses de la publicacion de la solicitud, el examen de fondo de la patentabilidad de su

invencion, sin lo cual la solicitud caera en abandono (art. 44 DPI). Solo si este examen

accion de incumplimiento promovida por la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones ¢
Repriblica del Peri, [2000] AT 89, FJ 4.1.2, y otras dos sucesivas sobre incumplimientos semejandes
de Venezuela y de Ecuador.

19 ARANA COURREJOLLES, Maria del Carmen; “Criterios para obtener la concesion de una patente
de invencion en el Pert”, en 74 Derecho PUCP (2015), pp. 29-69. KRESALJA, Los derechos..., cit., p.
178; ID., Las creaciones industriales..., cit., pp. 83-85. Cfr., en Espana, SANCHEZ CALERO, Instituciones..,
cit., t. I, pp. 237-239; BROSETA/ MARTINEZ, Manual..., cit., vol. 1, pp. 218-219.

19 Autorizada por el inc. b del art. 1 de la Decision 689 CAN.

M BERCOVITZ, Alberto; “Las reivindicaciones de la patente de invencion”, en 47 Derecho PUCP
(1993), pp. 163-189; KRESALJA, Los derechos.., cit., p. 179. En el caso Cephalon, (2010) TPI 2777, F]
I11.3, una buena parte de las reivindicaciones se rechazo especificamente por esta “falta de
claridad y de suficiencia”. Lo mismo ocurrio en los casos resueltos De oficio ¢ Takeda Pharmaceutical
Company Limited, (2012) TPI 292, FJ I11.3; De oficio ¢ Bayer Pharmaceuticals Corporation, (2012) TPI 341,
FJ I11.3; De oficio ¢ Chiesi Farmaceutici Sp.A. (2013) TPI 251, FJ I11.3; Halozyme Inc. ¢ Unimed del PeriS.A.,
(2014) TPI 3627, FJ 111.4; y De oficio ¢ Rinat, (2017) TPI 2703, FJ 11L.4. Por el contrario, en Hanmi
Pharm Co. Ltd. ¢ Farmindustria S.A., (2014) TPI 1015, FJ 1I1.2.2, la Sala revoco la denegacion de la
patente por falta de claridad, al considerar que esta habia sido adecuadamente subsanada por la
solicitante. En cuanto a la necesidad de sustento de las reivindicaciones en la descripcion, vid. lo
resuelto en el caso GW Pharma Limited y Otro ¢ Farmindustria S.A., (2014) TPI 3156, FJ I11.3.2 (sobre
las reivindicaciones 11 y 12).

12 Cfr. KRESALJA, Las credciones..., cit., pp. 86-88.
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fuere favorable total o parcialmente, se otorgara el titulo de la patente para las
reivindicaciones aceptadas (art. 49 DPI).

El titular de una patente tiene derecho:

1) aexplotarla en exclusividad™ (art. 6 LCDPI) y, como consecuencia de ello,

2) aimpedir que terceros lo hagan sin su consentimiento'*: impedir la fabricacion o la

introduccion al comercio de productos objeto de la patente u obtenidos mediante un
procedimiento patentado (art. 52 DPI).

Estos derechos no pueden oponerse a quien de buena fe utilice la invencion en un ambito
privado, cientifico o académico (art. 53 DPI), salvo que dicha utilizacion atente de modo
no justificable contra la explotacion normal de la patente o cause perjuicio injustificado
al titular de la patente, teniendo en cuenta los legitimos intereses de terceros (art. 39-A
LCDPI)™,

Por el agotamiento de la patente, el titular tampoco puede impedir que otros comercien con
el producto patentado que se hubiese puesto en el mercado con su consentimiento o el
de su licenciatario (art. 54 DPI)". Especificamente en los campos farmacéutico y quimico

agricola, el ius prohibendi del titular tampoco autoriza en nuestro pais para impedir la
generacion de informacion sobre la materia objeto de la patente por cualquier interesado con

vistas a la autorizacion sanitaria para la comercializacion (denominada excepcion Bolar),
incluso antes de que expire la patente, para cuando esto altimo ocurra (art. 39 LCDPI)!".

La duracion de la patente es de 20 anos desde la fecha de presentacion de la solicitud (art.
50 DPI)!S,

La patente se extingue:
1) por declararse su nulidad, o

2) por caducidad.

B KRESALJA, Las credciones..., cit., pp. 90-91; SANCHEZ CALERO, Instituciones..., cit., t. I, p. 239.

4 KRESALJA, Las credaciones..., cit., pp. 91-92; SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 239-240;
BROSETA/ MARTINEZ, Manual.., cit., vol. 1, pp. 219-220. En G. D. Searle LLC ¢ Farmindustria S.A.,
(2018) TPI 1186, la Sala condeno a la denunciada por infraccion de la patente de invencion de la
denunciante, consistente en la elaboracion y comercializacion del producto protegido por la
patente. En cambio, en Bayer Healthcare LLC ¢ Seven Pharma S.A.C., (2023) TPI 17, lamera obtencion
de una licencia obligatoria en el extranjero (India) y una autorizacion sanitaria y una marca en el
Perti no se considero suficiente demostracion de la inminencia de una infraccon.

> KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 92-93; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..,, cit., vol. 1, p. 220.
O KRESALJA, Las credciones..., cit., pp. 93-94; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl.., cit., vol. 1, p. 220.

" Norma interna autorizada por el inc. e del art. 1 de la Decision 689. Vid, al respecto KRESALJA,
Las creaciones..., cit., pp. 113-114.

8 KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 89-90.
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La patente es nula"®.

1) sihasido obtenida a través de informacion falsa o inexacta, o

2) sihasido otorgada contraviniendo las normas y requisitos exigidos por la normativa
aplicable (arts. 8-A LCDPIy 75 DPI)!%.

La nulidad no necesariamente afecta a toda la patente: podria afectar solo a alguna o a
algunas reivindicaciones (cfr. parr. 2° del art. 75 DPI).

La patente caduca'":

1) alvencerse el plazo de duracion (cfr. art. 50 DPI), o
2) por falta de pago de las tasas oficiales (art. 80 DPI).

En este altimo caso, la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias otorgara un plazo

de gracia de 6 meses para cumplir con el pago (con los recargos correspondientes), antes
de declarar la caducidad (art. 80 DPT)'?2,

20. EXPLOTACION, CESION Y LICENCIA DE LA PATENTE.

Junto con los derechos derivados de la patente, el titular tiene la obligacion de explotarla
en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina (arts. 59 y 60 DPI)!?. Se entiende

por explotacion de la patente:

la produccion industrial del producto o el uso integral del proceso patentado, asi como la
distribucion o comercializacion de los productos obtenidos; o

incluso la importacion del producto cuando se hace en volumen suficiente para cubrir la
demanda del mercado (cfr. art. 60 DPT).

La explotacion puede hacerse directamente o a través de un cesionario o licenciatario.

Por la cesion se transfiere de modo definitivo la titularidad los derechos de explotacion de
la patente'?*. Por la licencia se concede el derecho de explotacion, normalmente a cambio

1 Sobre lanulidad de la patente, vid. KRESALJA, Lascreaciones.., cit., pp. 131-134; SANCHEZ CALERO,
Instituciones..,, cit., t. I, p. 240.

120 KRESALJA, Los derechos.., cit., p. 182, critica la mencion en el art. 8-A LCDPI de la “conducta
inequitativa”, ausente de la DPI, como causal para la declaracion de nulidad de la patente, por
considerarla “de dificil definicion”, critica reproducida en KRESALJA, Las creaciones..., cit., p. 134.
Opino que la norma se refiere a la obtencion a titulo singular de una patente por una invencion
que en realidad correspondia en comun a varios inventores (cfr. parr. 3° del art. 22 DPI).

' Sobre la caducidad de la patente vid. KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 134-135.

122 Es de advertir que las anualidades exigibles para evitar la caducidad vencen por aiios adelantados
y a partir de presentada la solicitud (art. 80 DPI; bajo la LPI ant., a partir del tercer aniversario de la
solicitud), no a partir de la concesion de la patente. Vid al respecto lo resuelto en el caso seguido
De oficio c CINTAC S.A., (2005) TPI 137.

12 KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 94-95; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl.., cit., vol. 1, pp. 214 y
220.

124 KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 97-98; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..,, cit., vol. 1, p. 220.
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de una regalia, conservando la titularidad'®. La licencia puede ser exclusiva o no'*. El
titular de la patente tiene la mas plena libertad para ceder, licenciar o no su derecho, e
inclusive para explotarlo o no (cfr. arts. 56 y 57 DPI).

En algunos casos la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias puede conceder
licencias obligatorias de la patente (arts. 40 LCDPI y 61 a 69 DPI)!¥. Las licencias
obligatorias:

1) noson exclusivas nunca (art. 68, inc. a, DPI);
2) siempre son onerosas (parr. 2° de los arts. 62, 65 y 66, e inc. f del art. 68 DPI);
3) son revocables (art. 68, inc. ¢, DPI); y

4) su beneficiario no puede conceder sublicencias en ningtn caso (inc. a del art. 68 DPT), ni
transferirla sino con la parte del fondo empresarial que permite su explotacion (art.
68, inc. b, DPI).

Se puede conceder licencias obligatorias en los siguientes casos:

1) Por falta de explotacion de la patente a los 3 afios desde su concesion o 4 desde la
solicitud, lo que sea mayor, salvo excusa legitima (arts. 61 y 62 DPI). El beneficiario
de esta patente obligatoria debe explotarla dentro de los 2 anos de ser concedida (art.
64 DPI).

2) Por razones de interés publico, de emergencia o seguridad nacional declaradas
expresamente, pero la licencia solo durara mientras permanezcan las razones que
dieron lugar a su concesion (art. 65 DPI).

3) Conelproposito de asegurar la libre competencia y para evitar el abuso de la posicion
dominante por parte del titular de la patente que ejerce su derecho de modo irregular.
En este caso la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias pedira la opinion de
la Comision de Libre Competencia, para determinar la existencia de la posicion de
dominio y su abuso (art. 66 DPI).

4) Cuando es solicitada por el titular de una patente cuya explotacion requiere
necesariamente el uso de otra patente (art. 67 DPI). En este caso la compensacion del

5 KRESALJA, Las credciones..., Cit., pp. 98-99; SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 242-243;
BROSETA/ MARTINEZ, Manudl.., cit., vol. 1, pp. 220-221. Ademas de la licencia propiamente dicha o
contractual, cabe hablar de la utilidad de un concepto de licencia hipotética (y su correspondiente
regalia hipotética) para determinar el posible dafio ilicito (y consiguiente calculo de la sancion a
imponer) por la infraccion de la patente, tal como ocurrio en Crystal Lagoons Technologies Inc. ¢
Promotora Daveco S.AC., (2022) TPI1768.

120 KRESALJA, Las creaciones..., cit., p. 99; BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1, p. 221.

7 KRESALJA, Los derechos..., cit., p. 181, criticando (creo que inmerecidamente, al menos en el caso
delanorma andina) lanormativa existente sobre este punto, por ser en su opinion excesivamente
restrictiva. La critica se entrevé, menos claramente, también en ID., Las creaciones industridales..., cit.,
pp- 100-101. En Espana, cfr. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 243-244; BROSETA/
MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1, pp. 221-222.
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titular original sera al menos el derecho de obtener una licencia cruzada para explotar
la segunda invencion.

Laley interna peruana (art. 40 LCDPI) solo contempla y regula la licencia obligatoria por
razones de interés publico, emergencia o seguridad nacional declaradas por norma
expresa (que debe ser un Decreto Supremo), lo que podria interpretarse como una
autorrestriccion del Pert en el ejercicio de su potestad de conceder los demas tipos de
licencia obligatoria'?®.

Todas las cesiones y licencias de patente deben inscribirse en los registros de la Direccion de
Invenciones y Nuevas Tecnologias para tener efectos oponibles a terceros (arts. 56 y 57
DPI)™.

21. CERTIFICADOS DE PROTECCION.

El certificado de proteccion es una especie de “prepatente”, que se solicita al Indecopi para
obtener proteccion anticipada de la invencion, cuando el inventor necesite hacer publica
su idea durante su desarrollo (cfr. art. 41 LCDPI)*.,

El certificado de proteccion confiere el derecho preferente sobre cualquier otra persona
para solicitar privilegios sobre la misma materia s6lo durante un afio (arts. 41y 44 LCDPI).

El plazo de duracion de la patente definitiva se contara desde la solicitud del certificado
de proteccion (art. 44 LCDPI).

El certificado de proteccion es una peculiaridad tradicional del ordenamiento peruano
interno de la propiedad industrial® desde 1959 (art. 77 de la Ley 13270, General de
Industrias), en que se introdujo con el nombre de patente precautoria. La DPI ni los
menciona, aunque se desenvuelven exactamente en el mismo ambito de las divulgaciones
del invento previas a la solicitud de patente, que no perjudican su novedad, segtin el art.
17 DPL

22. MODELOS DE UTILIDAD.
Un modelo de utilidad™? es toda nueva forma, configuracion o disposicion de elementos de

algan artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o una de sus
partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del

128 Cfr. KRESALJA, Las creaciones..., cit., p. 101,
129 KRESALJA, Las creaciones..., cit., p. 98.
B0 Cfr. KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 81-82.

B KRESALJA ROSSELLO, Baldo; La propiedad industrial. Evolucion y tratamiento normativo en la region
andina y el Perti, Palestra, Lima, 2004, p. 105.

B2 HALPERIN GROBMAN, Jorge; “El modelo de utilidad”, en 47 Derecho PUCP (1993), pp. 191-254;
KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 115-120; SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 245-246;
BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1, pp. 224-225.

13 Segtin HALPERIN, “El modelo de utilidad”, cit., p. 195, el objeto mismo sobre el que recae el
modelo debe estar siempre ya en el dominio publico.
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objeto que la incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenia (art. 81 DPT)1*.

No se concedera patente de modelo de utilidad a los procedimientos ni en materias
excluidas de proteccion mediante patentes de invencion (art. 82 DPI)™.

En general, las patentes de modelo de utilidad se rigen por las mismas reglas que las
patentes de invencion y deben cumplir con los mismos requisitos, aunque adaptados a su
naturaleza (art. 85 DPI). Por ejemplo, es evidente que no se debe exigir el mismo nivel
inventivo para conceder patente de modelo de utilidad que para la patente de
136 La ley interna peruana se limita a reconocer su existencia (inc. ¢ del art. 3
LCDPI), para luego mencionarlos solo esporadicamente y sin dedicarles ninguna norma
especial, en el entendido de que basta con lo dispuesto para las patentes de invencion'.

invencion

En todo caso el plazo de duracion de una patente de modelo de utilidad es solo de 10 anos
y todas las tasas administrativas y plazos de tramitacion que se refieran a ellas seran
equivalentes a la mitad de los aplicables a las patentes de invencion (art. 85 DPI).

23. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

Las topografias"®

expresadas en cualquier modo idoneo, de disponer los elementos e interconexiones de un
producto final o intermedio destinado a realizar una funcion electronica mediante la
integracion de todos sus elementos, al menos uno de los cuales debe ser activo, y alguna
o todas sus interconexiones en una superficie o pieza de material (cfr. art. 86 DPI).

0 esquemas de trazado de circuitos integrados son formas tridimensionales,

Solo se protegen los esquemas de trazado de circuitos integrados o las partes de ellos que

sean originales, es decir, cuando resulten del esfuerzo intelectual de su creador y no fuese
corriente en dicho sector de la industria (art. 87 DPI).

B4* En Wenco S.A. (Chile) ¢ Mecdnicos del Plastico S.A.C., (2021) TPI 129, FJ 111.4.2.2 se puede apreciar
como, en parte, el examen del requisito de “nivel inventivo” propio de la patente de invencion es
sustituido por una mera "ventaja técnica” en el caso del modelo de utilidad.

B HALPERIN, “El modelo de utilidad”, cit., pp. 201-206, critica esta limitacion como
historicamente condicionada y dogmaticamente injustificada.

B3¢ Cfr. HALPERIN, “El modelo de utilidad”, cit., pp. 198-201, donde describe como el propio origen
de la figura (en Alemaniay en Japon) estd intrinsecamente vinculado a la necesidad de relajar la
rigurosidad del requisito de “altura inventiva” para promover el adelanto tecnologico en materia
de invenciones menores. Cfr. también las pp. 203-206 y sobre todo las pp. 211-215 del mismo
trabajo. Asimismo, en nuestro pais, KRESALJA, Las creaciones.., cit., pp. 115-116 y 117-118. En esa
linea, las alusiones a una “menor exigencia inventiva” de ARANA COURREJOLLES, Maria del
Carmen; “La conversion de patentes de invencion amodelo de utilidad”, en 4 Revista de Actualidad
Mercantil (2015), pp. 30-39 (pp. 32y 33).

B7Vid. una critica de esta pobreza legislativa en KRESALJA, Las credciones..., cit., p. 117.

18 Asi las llama KRESALJA, Los derechos..., cit., p. 183, remitiendo para su origen a los arts. 35 y ss.
ADPIC y al Tratado para la Proteccion de la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados, del sistema de la OMPI. En Espana, SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, p. 249;
BROSETA/ MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1, p. 226.
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En mi opinion, como solo se trata de obtener una nueva ventaja técnica mediante cierta
disposicion original de los elementos de un producto (circuito integrado) ya existente y
conocido en el mercado, son un tipo especifico (y muy especializado) de modelo de
utilidad, que la nueva DPI regula minuciosamente (arts. 86 a 112), aunque la LCDPI
apenas los menciona (inc. f del art. 3)°.

24. DISENOS INDUSTRIALES.

El disefio industrial es una combinacion de lineas o de colores, o cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, que se
incorpore a un producto industrial o artesanal con el proposito de darle una apariencia

especial sin cambiar su destino o finalidad, y que sirva de patron para su fabricacion (art.
113 DPI),

Solo son registrables los disenos nuevos (art. 115 DPI, inicio). Un disefio no es nuevo por
mostrar diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores, o por referirse a
otra clase de productos (art. 115 DPT)*.

No son registrables'*:

1) los disefios contrarios a la moral, el orden ptblico o las buenas costumbres (inc. a del
art. 116 DPI); ni

2) los que confieran una ventaja técnica (incs. b y ¢ del mismo articulo).

El disefio industrial tiene una duracion improrrogable de 10 anos (art. 128 DPI).

% Vid. una interpretacion alternativa en BERCOVITZ, Alberto; “Tendencias actuales en la
propiedad intelectual”, en SOBERANES, José Luis (Comp.); Tendencias actuales del derecho, UNAM,
México, 1994, pp. 55-66. El autor agrupa (pp. 59-60) las topografias con los programas de
ordenador y los fonogramas (en su opinion, incluidos en el derecho de autor por una ficcion de
razones mas bien politicas) en un nuevo grupo de derechos de exclusiva (que ¢l llama “derechos
exclusivos industriales™), caracterizado porque lo que se protege es la inversion (por tanto, no la
actividad inventiva ni la originalidad), y tnicamente contra la simple copia.

140 OTERO LASTRES, José Manuel; “Los disenos industriales en la Decision 486 del Acuerdo de
Cartagena”, en RAMIREZ OTERO, Lorena (Coord.); Temas actuales de Derecho de la empresa, Palestra,
Lima, 2006, pp. 9-42 (el autor trata del concepto de diseno industrial en las pp. 11-14). KRESALJA,
Las creaciones..., cit., pp. 121-129. SANCHEZ CALERO, Instituciones.., cit., t. I, pp. 246-249; BROSETA/
MARTINEZ, Manudl..., cit., vol. 1, pp. 227-232.

" OTERO, “Los disefios...”, cit., pp. 24-28, donde reclama como tnico requisito relevante (al menos
de lege ferenda; en muchos lugares, de lege lata, son también exigibles los requisitos de “aplicabilidad
(industrial)” y de “modelabilidad™) el de la “novedad”, pero entendida (como parece hacer la DPI)
en el sentido tradicional propio del Derecho de patentes, sino en uno propio del Derecho del
disefio, coincidente solo en parte con el de la patente, y en parte con el derecho de autor. Vid.
también KRESALJA, Las creaciones.., cit., pp. 125-126. Sobre como esta analizando el requisito de
novedad del disefio industril el Tribunal de Indecopi, vid. por todos lo resuelto en Contenedores San
Fernando Sp.A. (Chile) ¢ Ecopacking Clamshells S.A. y Otros, (2023) TPI 16, FJ I11.2.2.

"2 KRESALJA, Las credciones..., cit., pp. 126-127.
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25. SECRETOS EMPRESARIALES.

Es secreto empresarial®® toda informacion o conocimiento sobre la naturaleza o
caracteristicas de los productos, procedimientos para la fabricacion y aplicacion de
técnicas industriales, y sobre los medios o formas de distribucion o comercializacion de
productos o prestacion de servicios, si no se encuentra en el dominio publico, es
transmisible a terceros y permite a su titular obtener una ventaja competitiva por el hecho
de ser secreto (art. 260 DPI).

No pueden considerarse secretos empresariales:

1) la mera habilidad manual o aptitud personal de uno o mas trabajadores (cfr. art. 118 LPI
ant.);

2) lainformacion que sea evidente para un experto (inc. a del art. 260 DPT); ni

3) laque deba ser divulgada (no meramente comunicada a alguna autoridad o persona) por
disposicion legal u orden judicial (art. 261 DPI).

Se protege'** los secretos empresariales contra su empleo, aprovechamiento, divulgacion
0 comunicacion ilicitos, siempre que el titular haya tomado medidas efectivas para
preservar su caracter secreto (inc. ¢ del art. 260 y art. 262 DPI).

Para probar la preexistencia del secreto, la ley peruana exigia que conste en documentos,
medios electronicos, microfilmes, discos opticos, etc., de su titular (art. 120 LPI ant.). El
secreto industrial también podia depositarse ante un Notario en un sobre sellado y
lacrado que contenga su descripcion, de lo que debia informarse a la antigua Oficina de
Invenciones (art. 127 LPI ant.). Ante la derogacion de la LPI ninguna de estas normas
sigue vigente, pero no parece que en la practica pueda tan facilmente prescindirse de lo
que disponian'®.

Todo el que desarrolle o adquiera un secreto empresarial licitamente —esto es, por su
propio esfuerzo de creacion o de buena fe y con consentimiento del titular— puede
emplearlo, comunicarlo o divulgarlo libremente, aunque quien se lo haya transferido lo
hubiese mantenido en reserva'*®. Ahora bien, segan la DPI, la obligacion de confidencialidad
se presume en todos los casos en que se comunique una informacion empresarial reservada
en el curso ordinario del comercio, salvo pacto en contrario (art. 265 DPI), y con los
limites que exija la defensa de la libre competencia (art. 264 DPI).

" Vid. KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 137-150.

4% Con una proteccion que KRESALJA, Las creaciones..., cit., pp. 139 y 141-143, considera mas afin,
correctamente en mi opinion, a la proteccion contra la competencia desleal que a la propiedad
industrial, como vimos que también pasaba con las indicaciones geograficas que no constituyen
denominacion de origen (cfr. § 14, supra). Cfr. en Espana BROSETA/ MARTINEZ, Manual..,, cit., vol.
1, pp. 225-226.

5 Cfr. KRESALJA, Las credciones..., cit., p. 144.
10 KRESALJA, Las credciones..., cit., p. 148.
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26. ALGUNAS CREACIONES BIOTECNOLOGICAS DE REGIMEN ESPECIAL.

La mayor parte de las creaciones técnicas que cuentan con un régimen especial, fuera de
la legislacion basica sobre propiedad industrial, pertenecen al ambito de la biotecnologia,
es decir, de las aplicaciones tecnologicas que utilicen materia viva o sus derivados para la
creacion o modificacion de productos o procesos para usos especificos'*’. En concreto,
esas normas especiales regulan:

1) los derechos concedidos a los obtentores de nuevas variedades vegetales (Decision 345 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, complementada por la Ley 28126 y el D.S. 008-
06-TTINCI)™¥;

2) el acceso a diversos recursos genéticos del pais (Decision 391 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena)'®,y

3) la proteccion del conocimiento técnico de las comunidades indigenas, por Ley 27811, sobre el
Régimen de Proteccion de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas
Vinculados a los Recursos Biologicos™, del 8 de agosto de 2002 (publicada el dia 10).
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