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. INTRODUCCHON

Enuna economia da mercado basada en la lfbre
iniciativa privada de las actividades econdmicas
58 hace necesario que wes operadores puedan
diferanciarse une de ofros o rawds de sus pro-
ductos o senvicios. Par gllo, la Importancia gque
hatenidoel uso de una marca en ka economila de
toda saciedad, al igual que o nombre comercial
de toda empresza. Con el uso en el mercads de
Ia march o del nombre comercial las empresas
buscan diferenciarss, posicionarie entre sus
competidores.

Sin embargo, suelen presentarse ocasionsas en
que pusde aparecer Una Marca y un nombe
comencial similas. Muchas veces estas aparecen
separados geograhcamente uno del otro sin
que Bengan conocimiento de sus existencias
Pero que con ¢f correr del tiempo v del uso
pueden lograr distinguirse v diferenciarse del
resto. Inclusive ambas no pueden estar registra-
das ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competenciay de la Proteccidn de la Propiedasd
Intelectuald {en adetante INDECDPI.

Sonmuchos ket riesgos de confusion de marcas
ue pupden cstar presentas an Una economia
de mercado, pern son muchas también las for-
mids como estas se presentan pudiendo existin
resgos de confusidn entre dos marcas o entre
mafcas con nombres comerciales.

En ¢f primer caso &l riesgo de confusian entre
s Marcas supone que un competidor preten-
de comercializar o cormercializa ya, un products
o sErvicio pertenecientes a una clise en la cual

il st LUna marca registrada con lacual esulta
confundible,

Por el contrariocuanda se habla de una relacidn
entre nambee comercial y marca registrada se
puaden presentar los sigulentes supeesios;

2l Bapo el prirnes swigueiio, estariamas fren
te A wna marca solicitada a registro y un
nombre comercial solicitado a regisirg
que wiene terdo utflizado con anterior-
tdacd a b soliciud de registro de 1 marnca
y derstro de un area de infleendia acal y

Finkan Fiinl Blaneh

determinada. Sobre ambos signos podnia
iatin un derecho exclusivoon Fvor de fud
raspectivas titulares. En cuanto al nombes
comercizl, dicho derecho se adquirio con su
primer uso en & marcado y conrespacts a
su zong de influencia efectiva, v en cuanto
a la marca cuands se obtenga el registro
correspondiente.

Bajo ete supuesto considaramaos qua no
existe riesge de confusidn entre los signos y
que el conswmidor distinguird plenamente
entre eflos. Mientras el nembre comercial os
conotida antericemente a la aparicksn de
la marca por un pdhlice corsumidar de [
masca, dicha marca representa 4 @ wez un
signe nueys en el mercado a ivel nacianal,
excepto paraallimitado pablico que conoce
alnombre comercial y que preciamente por
dicho conocimiento no confundicd ambos

iGN,

b Enm cuanko al segundo supuesio este e
configuraria sl tenemos una marca re-
gitrada ¥ con posterioridad, dentro de
una determinada drea geografica, se dis-
tinguee una actividad econdmica con un
nembre comercial Idéntico v enla misma
clase. En este supuesto podria darse el
case de que el piblice censumidor que
conoce €l nombre comercial, no tenga
problernas en distinguir entre ambos sig-
nos & inclusive diche nombre camercial
sobreviniente al registra de la marca po-
drfa ser utilizada muchos afoes con total
marmalidad antes de que el titular de la
marca registrada tome conacimianto de
S0 eyistencia,

En umo u 01ro caso siempre podran presentarse
supuestos de confundibilidad en una aconomia
de mercado como la nuestr, para elio la protec-
cion de este tipo de intangibdes de la empress es
de sump importancia gue no deben knorarse.

Il MATURALEZA DE LA MARCA

Podemos analizar |a naturalezs de la marca

de-fﬂ-n deos enfoques: Desde el punto de vista
def consumider y desde el del titular.



En el primer cazo |a marca @5 un abjeto, por
tanto s@ constituye como “aguallo cosg que
distingue @ un producto frente of pablica™ 1a
cual |3 eXpanemos Coma Una MAarcs en senthio
objetivo; en el segundo caso, 1a marce €5 un
derecho sobe el ohjgto, por tanto s constitu-
Y CoMmo “un derecho del empresanio o distimguir
s praviucio frente af patiiod, con aguelia cosa™
expresinciola an sentido subjetivo

Fn adelante nos atendremas a la definicidn ob-
Jetiva de la marca, quse Tiere coatro elementos
esenciales:

2 Esunacosa,- Generalmente conocida como
wEGR0=,

Que distingue.- Otorgandaole fuerza distin
tiva,

€ Unproducto- Que pueds serun producto
material o un sorvicio.

Frente al piblico.- Sujeto pashwe de la infor-
macisn.

b.

d.

Gi faltara uiro de Sstos elernentos, 3 00887 no 8s
marca, v, sialgun dialo fus, deja de sero. Asi, por
ejompdn, |4 vulgarizacidn de Lna marca 1emina
por desnaturalizaria al perder del elemento
distintivo; de igual forma, si no hay producto,
porqee nunca s elabord, la marca se desvirda,
Lo mismo puede decirse sl no existiese publico
gue conozca del productoy de la marca, enton-
e olla no tendria razon de ser.

1L LA NOCION DE "COMFUSION" EM EL
DERECHO DE MARCAS

La determinacicn del riesgo de confusicn de
marcas es uno de los temas mas complejos del

Derecho de Mancad, Exide un clam intards de la
legislacksm marcaria internacional de profehir la
proteccicn de signas gue pudieran confundirss
Com atnes anteriormente registrados. Mo existe en
la beglstacion penuana pautos clarss que permitan
determanar ¢ riesgas de confusldn de mancas.

La nodidn de riesgo de confusidn estd presente
en Decreto Legislative 1075, que apreeba las
Disposiciones Complementarias a la Decisidn
484 de la Comlsidn Andina que establece al
Régimen Comin sobre Propiedad Industrial,
principalmente en &l Titule W dispesiclones
rebativas al Fegistro de Marcas, articulo £52

Articulo 45 - Daterminacion de semeganza

M efectos de estabbecer si dios signos son se-
mejanites v capaces de inducir & canfusion
y ervor al consumidar, & Direccion compe-
tente tendrd em cbents, principalmente (os
sigpulentes criterios:

a) La apreciacidn sucesiva de los signos
consderands su aspecto de conjunts,
¥ con mayor énfasis en las semejanzas
que en las diferancias;

bl El grado de percepcion del consumidor
madiey

¢} La naturaleza de los productos o send-
cios v 5u forma de comercislizacion &
presfacidn, respectivamienle;

d} Bl cardcter arbitrario o de fantasia del
signo, su uss, publicidad v reputacion
an &l mefcado; y,

1. Bdigcanano de la Red Acndemia Espanola defing al sdgmos roma 1, bjern fenamenoo ACcain e g mr-
Tire o TR nakmar e A EnT ¢ sUBsHTwE o oteo pdyebe, S o mooiin J ndicio, sedal de alga, § Cual-
Mwnm:wurmmwwm\nbmm by eseniuym i en A imprante. f, Sedal que e e por mada o bendickdn
P& Fouve o {68 SPoTAc G pEyTe 4w e e s daruaran e pabiioos, fechio de dhvereos nrsghos anreasadas

¥ i

el o RS par AT S, o, Mok, aine. . Crdor un o o i dasc parkes ipealel o que se-conidre diiifias o)

T \ i o . AT,
Fodioss £ 8, ¥ Bodie de st B Mok [ 17 8405 Crobguser o fos Lo feves £0i7 (UP 52 £30noe
AL {1 [Resi Aracenia Espancla. Dicelonana de ki Lengua Fypailala, Espaza Calpe. Vigésime Segurca Edcian.

Madnd Espafin, 2001

FERMKIEEHOVIR, Carlcs, Furckmoentos o Darecho deMaris Ediitee lal tdamternrve, (adrid, Epana, 19684, 2 23

£n yentido ansksge, se he dichn e M proplamente & ks udn s el SN ¥ QAT En Do que il

wnid e amehivdida far o consmianIes

L# datgrmingoion el riesgeo do gonfusidn en ¢f Dorecho de Mareas

ksl

L LA
COAFRCT O

Rewista editedn por alumnos de ta Pocutind de Derecno de ba Universidad de Lima

ADVORCATUS |24

SEEFIAL

|



aliemnos dé la Pacuitsd d= Desecho de ka Universidad de Lima

Reviwla =dit gila s

=4

ADVDCATUS |

e} Si el signg es parte de una familia de
marcas,

Por su parteel articulo 446 estabbece que “tratan-
dosa de signos danomirativos, enadicidn b los
criterios sefialados en el articulo 45 de aste De-
crt Leglskatien, setendrd 2n cuenta lo sigulente

a)  Lasemejanza grifico-fonética;

b} Lasemejanza conceptual; y,

gl Sie signo inchive palabras genéhcas yo
descriptivas, se realizard el analisis sofbre |3
palabra o palabeas de mayor fuerza distin-
tivas

Poratio lado, el articube 47 sehela gqee tratando-
s e signes figueatives, en sdicidn a los criterios
sefialados en ol articulo 45 de este Decreto
Legislative, e tendrd an osenta lo sigulente:

) Silas Aguras son semefantes, sl suscitan una
imipresidn visual idéntica o parecida,

b 5 las figuras son distintas, si avocan wh
rmism Sanceatio,

Camn s& abserva el legislador ha optadn &n
dicho cuerpo legistativo por prescindis de una
definicidn exacta que nos permite dilucidar
Gué debemos entendear por “confushon”y lo mis
importante cudles son bos criterios que nos pe-
mitirdn evaluar un posible fiesgo de confusian,
P Criterios concelos noabstractos,

Es en aste sentido, que consideramds gue 1z
confiesidn &5 un ConCepio juridice ndetermd-
nado Cuya concrecion requisne de pracsionses
terminoldgicas ¥ la elaboracion de criverlos
de enjuiciamiento gue vayan mas allé de una
simple apreciacidn visual entre dos marcas, La
presencia en dicho cuerpo normative de la pala-
bra rovrlusider” 8 justificz indudablements par
13 necesidad de conferir protecclén a todos kos
instrumentos de identificacion de |a actividad,
prestacionss v establecimisnto,

A pfectos de determinar & éxiste semejanza
entre dos signos en grade de producie rissge de
cowdusion en el pliblice consumidor se deberan
SEner en cuenta |os criterios establacidos por

Finkag Flinl Biaasri

la legislacion vigente en la malieria respecto a
la semejanza antre signos, la similitud de los
productos o servicios especificos que preten-
de distinguir el signo solicitade v de los que
distinguen las marcas registradas, asi coma las
caracteristicas y condidones del mercade y de
bos agentes acondmicos comespondientss.

3in embarge, a nuestra juico el riesgo de con-
fusién posee un diferente alcance y contenido
quewva mas allé de lo plasmado en las normas. La
aprehensidn del alcance del rieson de confusion
reguiere indagar las funcionss que aquél et
llamado a cumplir. Funciones que no pueden
determinarse en abstracto.

5z debe partir de una impresion en su conjun-
b que cada uno de ellos pueda suscitar en &
pd-.:lbl*‘itﬂ consumidor, pues por lo general, un
mismo consumidar no podra comparar anvbos
slgnos a la vez, sino mis bien & signa que terga
al frente en wn momento determinado va a ser
confrentado con el recusrdo que guarde del
sgno anteriormente percibido. Debiendo te-
ner presente que el recuerdo v la capacidad de
diterenciacian de los consumidores dependera
de los productas o servicios a distinguir y de la
antelacion que usualmente se preste para su
Ednuisicion & cantratacian,

V. LANOCION DE"RIESGD DE CONEUSION®
PARA EL CONSUMIDOR

La determinacion de los elementos G confi-

guran el denominado “riesgo de confustén®en
miateria de mancas y con respacto & los produc-

tOS /0 servicies que se camercializan no es Una
ruestlon pacifica en al dmbito dactrinarie,

El viesgo de confusion debe examinarse Eoman
di #n cuenta dos criterios:

Bl primero de ellos raferido a 13 persona sabne
la cual recae b decision de determinar si axs-
b 0 o fiesgo de confusicn v el denominada

Principio de Espedalidad, que determina si hay
i fis corfusion,

En cuanto al primer criterio, somos de ia
opirian que debe mantenersa un prototipa



de consumidaer &l denominado “consumidar
razonable™, es decir aquel gue antes de tomar
decisiones di conswno, adopta precaucions
comdnmenti razanable y se informa adecuada-
freAle acedca de los bienas o servicios gue las
ofrecen los proveedones. Esto 25 un consumidor
informadio y razonakile, atentoy pargpicaz frente
2 posibrles Fhesgos entre marcas,

Hoy an dia como elementos de valoracion, bos
jusced tienan en cuenta que & consumidar
percibe la marca como un toda, cuyoes dife-
rentes detalles entre uno ¥ otro no 58 detiens
a exarninar: y que e nivel de arencion pueds
varlar en funcidn de la categoria de productos
wio servicios. A esto $e suma que la semejanza
1o de los signos controvertidos en juege se
han de determinar teniendo en cuenta su grado
de simifitud grafica, fonética y conceptual sl
carno la importancia gue debe atribuirse a estos
diferentes elementos, atendiendo ala categoria
de productes y & lascondiciones en las que stos
sp comercializan,

qumparteemuanmalpﬁnﬁpln de Especidi-
dad?, principeo que se encuentra precedido en
ol Sistema da Mareas Peruano y en el Darecho
de Marcas de la Comunidad Europea, conside-
ramos que el derecho de marcas debe tener
especialmente en cuenta est2 principio pues
e an razon de este gue surge & derecho de
peohibicion reconocido al titular de una mar-
£a registrada, para gue ninglin otro apseradar
paseda generar iesgo de confusidn ¥ por tanto
conferir a i titular un derecho de exclusiva
oyt consiste, entre otras facuhades, en prahibir
eyuse M tercEra sin su autorizacion utiice dicho
signe -0 uno similar- para distinguls productos
o servicios idénticos o similares

5in embargo precisamos gque este prindipia
de ninguna mancra puede desentenderse dal
Principio de |a na confusian; & principio de |3

sspecialidad careceria de su mismo fundamen-
tix Unadecuado balance entre ambos principeacs
pacificara algunos desatings que se dan en ia
jurisprudencia y en chertas legislaciones en 1o
no al “riesgo de confusion de marncas”

V. PRINCIPIO DE REGISTRABILIDAD,
ESPECIALIDAD Y NO CONFUSION DE
LAS MARCAS

sabemos que a5 marcas se registran en una
clase especificay que son muchos los principlos
vigentes en materia de derecho marcario; sin
embargn, & efectos del desarmofla del tema bajo
comentario es oportung exponer brevements
{antes di @ntiar a la cuestion practical qué debae-
imos entender por estos princpos, toda vez gue
an ellas s sustentan las pautas que permitiran
diferenciar entre una y ofra marca registrada,

Por el principia de registrabilidad entende-
mas que sle la marca registrada surte plenos
wfectas Jurldicos. Por tanto -y tal coma lo he-
maos senalado en el acdpite 2- al serla marca
"aguella cosa que distingue a un producto
frente al publico”, puede darse el caso de que
pguella cosa” no esté registrada como marca
slendo ello perfeclaments valido, En otras
palabras, no hace falta el registre pars que
una marca sea tal

phora hien, de ello no se concluye que los
efectos de una marca registrada sean lguales
a una gue no lo esté, El legislador peruans -asé
coma la genesalidad de legisladores de otros
paises- ha dispuesto quis para que una marca
surta plenos efectos juridicos previamente debe
ectar registrada.

g trata en consecuencia de un principio de
darecha pasitivo, no requerido por la natiraleza
oo la marca, Salo llega a entendérselo en toda
sy compiefidad cuando se observa en la historia

1 er INDECDHA, Comtii G COmpetend i Dirskeal. Boletin, Dickermbre 20047 A0 1,

FERHANDOEZ-HONOR, Carlos. Fvwbsentod o Demobo or Muirirs, Eotianal Manieccry, Madeed, Espafiia. 1985 o
5, “Lay mardd o gt &1 a0 signo Gl TamET DS Can M, SR (e R LN u'gnn el 1 AR S0ST LN O
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dal derecha marcarial. 5 embarngo no se puade
dar un trato igual a ko desiguales; esto es, no
se puede dar los mismos efectos juridicas & una
marca no registrada, que a una que s ko estaba.
Acgui la importancia de este principio.

La retio del privipio de registrabilidad nace mas
del Derecho del Consumidor gque del de Marcas,
pues lo gue ¢ legislador intenta precautelar
con el regisiro es el derecho a la no confusian
del piblico, mis que &l derecho del titular de la
marca a la misma. Mo obstante, ambxos derechal
seerigen coma cofundaments de dste principlo.
Bien se sabe, que & registro benehcia tants a
cansumickar, eoma al tiular de |2 marca,

Por ofeo lado, una marca no pusds causar con-
fusion de mingumn tipo.

5i una marca no se diferencia de atra ~doctri-
narkamente depominada confusidn marcaria®s
entonces N hay marca, pues, para que exksta,
debe tener“fusrza distintiva’, Pero siuna marca
confunde al pdblico acerca del origen del pro-
ducto, de sus calidades, et -doctrinariaments
denominads confusian informativa- entonces
il hay marca, pero nula, por desinformacién.

En consecuencia, no debe mgistrarse el signo
fue genina wn significativo rlesgo de confusian
en ef paiblico, fundamentalmente por dos razo-
riizs: 1] por @l demecho del titular a la individoa-
bizackin de su produio, ¥ 21 por o derecho del
consumidar a no ser confundido

Par el principio de |a especialidad, cuando se
solicita el registro de dos signos Iguales en dos
clases distintas, no sweks habier riesgo de confu-
slén. Mo obatante, de st tal riesgo entonces
la proteccidn gue se confiere & b marca regic-
trada traspasa los limites de la dase donde se
registro, y su titekar puede oporerse o impugnar
el registng del signo gue causa Tz confusldn

Esto ek a5 porque por & principio de eapeciali-
dad cada marca s& relaciona con un producto;
misntras gue en el de no confusion se determi-
na el grado de prateccidn efectiva de la marnca.

1. Andlisis de los tipos de confusidn

ae sabe que ne sepodnd regstrar como marcas
agquellos signos cuyos usos en o comercio afec-
ten indebidamente el derecho de un tercero, en
particular cuando sean idénticos 0 Se asemajen
3 na mancs sntericemante soliciteda para regis-
triv o recistrada por Un TEMCEND -LOM0 L Breden-
ta en ¢l presente caso- respecto de los cuales
el uso de |a marca puade causar un rigsgo de
comfusion. Estoescuando, comparando una con
la otra, dejen la misrma impresidn o recuerdo,

Por tanto para que s€ configure la confum-
dibilidad deben existir dos requisitos: que
exista identidad o semejanza entre o5 signos
confrontados, v que los signos en cuestion se

apliguen a productos o servicios idénticos o
winculados,

Debe precisarse, sin embargo, que la confu-
sidn ene | derécho de marcas puede sar de
dess Tipos:

2 Confusson directa, la misma gue se presenta
cuardodos productos a servicios idénticos
38 ENCUBNtran marcados por signos iguales
o similares de modo tal que of consumider
podria adquin o contratar una de allos sn
la ereencia gue se trata dal otro,

bl Confusién indirecta, 1a misma estd referida
ne o los productos o servicios en si, sino al
arlgen empresarial de kos mismos, &5 decr
que el consumidar podria adguirir un pro-
ducto o contratar un servicio, pensando
que es producido o prestado, respectiva-
miente, par otro émpresario.

La Ly Framcesa da Maicetda TI5Y mo bo formidaba de mods enpresa. Mo uhstanie, ley 5bundkes v 18 docilng

el amente s inclngron & dar su denecho de uso 3l primens qus ferpba, e en el caie di lod derechios

de awicr [el anhpus dereche frances tomtelend que s rmarcs nerienecls al primeen que o gcupeha. de

lezma

AnaAloga i los depschos de stor, bo cual resultaba oo prensibla sn s Hievnpes, cusedo las mTis eran pocas v

prdictica del regiviro no se habile genee s zaca)

6 DESANTES GUAMTER, dose Mara Demcfiede b Wfarmaciin, Teeno 1L, Edtindal Calex Mgl
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Enconsecuencla, f que una marca s encusenkra
susceptible de producto riesgo de confusidn,
con un signo solicitado o reglstrado con ante-
ricridacd, va a depender tanto de [as semejanzas
existentes entre ellas, come de la identidad,
semaejanza o vinculacidn de los productos o
servicios a bos que estén destinados a identificar.

Vi, JURISPRUDEMCIA:
COMFUSION DE MARCA

Entre los critenios gue $& han venldo utilizands
para determinar si estamos frante a un posibde
flesgo de confusion de marcas, tenemos:

Tribunal de Justicia de k2 Comumidad An-
dina &n los procesos Mo, 147-1P-205 ¥ No.
146-1F-2005

Lo may impartante af considerar 5o fos
LETREIARZAS I N0 ks aifersinhes o2 vos signos
en cuestign, Las diferencias sélo tendrdn
dnfteiecia el dmpresian en confmbo 5 5on
fam fsertes frente @ kas amilitudes gque defan
i reeerdo en g rrenda delos copsurmicones

bieade

Tritsunal de Justicia ée la Comunidad Andina
e el Procaso Mo 20-8°-2006 [20-04-2008):

Pdra estabiecer fa existencia del resgo de
confusion del signe pandiente de ragistro
respecho dé Lng manca ya registrada, o ya
rolicitada para regisirn, sevd necesano de
rermingr = exisie relocidn g2 idenitidad o de
sErmaianza enira hos signas én dispula, fane
gviire 51 oo e o8 procros o servicios
distinguidas por efles, ¥ considenar ka sifw-
crdn e los consumidores o wauanog, & cral
waariared en funcidn de dos productos o senicios
ile que s2 frate .. -

Tribural del IMOECGPR|, Resolucidn Mo,
UEIE—EDUE.-"I'H-INDEE'(}T"HWE'I}?-IDDE]:

P deferminar i existe rlesgo de canfuisiin
debe tenerse e cuenta of principlo g ki es-
peciatidae, dervacion dela finalided esenclal
de lo marca: fa disknclsn en of mercado de
Jest productis o servicios de un. sgere &

namicn o los prodecios o serviciog dérticas
o simitares de otro. Por ello, este principio
fimita o posibiidad de sponer ung marco
{registrada o solictoda) frente of registre de
obrg gue tlene por objefe un signo Méntica o
simifar sl pang prodictas o senvicios iddn-
tieod o dlrilares

Resobucidn 2007-050-IMDECDM:

Debe precikorse. sin embargo, que o comfu-
sk en e derecho ge marcss puede Sef de
dos ipas: cenfusidn divecta, i mizmo gue
§8 presenta cudnoko dos producios o sen-
cios, ElEnricgs 58 encueniian Marmeaos por
sigras fguales o similares de modo ol gue el
covraurmdar podiia adquinl uno de elles en
fa creencia de cue s frate del afro; y confu-
sigwn indirecta; fo cual estd referida no a fos
proxtuctos én sl sina gl origen empresanial de
los mismos, s decirgue ef consurvidor podria
paquiriT L praduc o, pensando gue es pradis-
cide por otro emgeesano, pos (o gue esperang
wno ceterminade calidad e kg miimes,

VIl. CASO PRACTICO

El articule 134 de la Decision Anding 486, es-
tahlece que constituye marca cualguier signo
ke 5Ea Ao para distinguir produwctos o ser-
wiciod en el mercade, Afadiendo que podran
registrarse como marcas los signod susceptibles
dia representacion grafica que |2 naturabies del
producto o servicio 2 cudd se ha de aplicar una
MArca en ningin Cso comstiuya obsticulo pars
U registro

1.  IAG {Institute de Alta Gerencia) vs. IAGS
(Intemational Association of
Gastronamy Schoals)

Setrata de un $igno cuyo ragistro que s solicko
s denoming WG Instituto de &1 Genencal y
cuyas logatipn reone ol requisito de ser suscepti
bda de representacian grahcs, gozando ademas
de una aptitud distintiva. Sin embargo ello no
ge sufcienie para determinagr gue ne esdsle un
paxsible rhesgo de confusitn. Skendo necesario
determinar si e508 5 encuenia Inmerso en al-
guna*Prohibicidn de Reqlstro” denominack pos

g daterminacien d&1 rigegd do confoeids an al Lerecho da Maraas
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el INDECOP como una "Evaluacidn de Riesgo
dhet Comfusian

Luego de dicha evaluacion, INDECOP] verificd
JuiE S encuEnlra registrada ka marca IAGS In-
rernational Association of Gastronomy Schools)
y su logotipa, Inscritas ambas con anterioridad
ycon un ndmern de certificacidn deferminado,
can lo cugl [a Direccidn de Signos Distintivos
ten adelante fa Direccidn) procedid a evaluar si
egiste o rd riesgo de confusidn

Debemes menchonar que aun cuando el tipular
de la marca ya registrada no fonmukd su deracho
de opoasicidn contra la sohiciiued de manca de re-
gistroy este hecho no configura lo registrabilidad
del signo solicitadn, puesto gue la Autoridad
Administrativa en defensa del Interds plblics
tiene |a facultad de denegar de oficio una soll-
citud de registrs ol considerarka confurdible con
i signs registrado con anteroridad, tal coma
sucedde en el presento casa.,

& Analisiz del caso

Como primer punta 52 debe analizar cudles
som los serviclos a los que se refieren |os
signos (1AG vs. IAGR). Para ello se toma en
cuenta el articula 151 de la Decision 486,
l& misma que estatdece que las clases de a
Clasificacidn Internacional no determinan la
similitud nil Ia disimilitud de los productes
0 servickos a registrar o ya reqistradas. Esia
Implica gue mas alld de determinar la clase
a la cual pertenecen los signos vio marcas
st deben otender a los criterios tales como
la naturaleza v la finalidad de los productas
o servicios del gque se tralen, sus canales de
comercializacion o distribacidn, esta es sison
cfrecldos en los mismos establecimientos, ol
publico al gue estan dirigidos, entre otros

En &l cane de andlisis ambas marcas pertenecen
a la clase 41 de la Clasticacidn Intermacianal,
baje el slgno ‘educaciin’ Par tanto coma pri-
mérs aprociplion podemos sefialar guea, en
principio, 58 cumplé unn de los requisitos que
generan riesgo de confudidn en el mercado,
quedando por determinar sl iot signes son o
N0 simmilanas,

Plavas Flinl Blanek

En base 3 un andlisic comparativo ¢ &8 efectol
de datarminar si existe samajanza entre ambos
signos se debe temer en cuenta lo criterios
establecidos en la legislacidn vigente al que
hemos hecho referencia al anallzsr ol articulo 45
chel Decreto Legistative 1075, pero haciendo una
eviluacion de la impresion en su conjunto que
cada una de bos consumidores pusdan percibic
Y de la capacidad de diferendiacion que éstos
tengan al contratar los servicios, En aste caso, la
diferencia antre [a marca registrada [IAGE] v 1a
marca solicitada LAG) residen en |a presencia de
Iz conscnante " como Uitima latrs dal término
gue conforma a by marca registrada, heche que
noresulta sufickente para diferanciar a los Sgnos
¥ que ~seqgon la Direccldn de Signos Distintl-

Vs QENErd Wl impresion visuzl de conjunto
semejania,

Sumado a elbo, la Direccidn considera que ain
cuanco ambos signos Inchuyen atros lamen-
tos adicionales de cardcter figurativo, podria
generarse la posibifidad gue ambos signos se
vean asaciades como signos provenientes de
um mismo odgen empresarial, o que el usuario
plense que existen vinculaciones de cardcter
empresanial o comerdlal entre kos mismos, con-
figurandose un supuesto de confusion indirecra

(eriteric.que no campartimos, del cual se expon-
drd mas adelante),

3. iCabe denegar el registro de marca
solicitado [1&G]?

Al margen de las diferencias graficas de cada
uni die bes signes en cuestion (una lleva CONSign
la higura estilizada de un globo terrdqueos como
fondo, dentro del eval se encusnira sobrepuesta
Ia gorra de un chef, sobre wn libro abierto, alre-
dedaor del gorro cuelga una medalla -|AGS- ¥
la-olra una figura ovalada entrecortada prar
diversas ineas cunvas -IAG} se debe hacer Una
qpmclan:ln‘:n sucesiva de los signos, ¥ con mayor
enfasis en las semefanzas que en las diferencias,

pene omands omo punto de percepcidn al
coviumides medin,

Labe agregar asimismo que an la Sentemcia
expedida por €l Tribunal de Justicia de la Co-
mumidad Ardina en el process Mo, 164 |- 20305,



publicada en la Gaceta Ofcial Mo, 1301 de fecha
74.02.2006, e Tribumnal sefalo lo siguiente,

“Este degano ha enfatizade, por ofra parte,
guela confusion puede presen larie respec
to e tres campos: ef vissal, e quditivo y o
Ideafdgica, y podria generarse por simili-
tudes grdficas, fonéticas o concepruales.
Resulla entonces necesario considerar ias
sigientes clases progias de Ja situgcidn
de semejanza;

simititud idecldgica, que se presenta entre
signos que evocan las mismos o similares
idens, En consecuendls, puedi Ser comsident-
dos confundibles, sigros gue aungue wiua! o
fandticamante no Sean simikies, puedan sin
embargo indiseir a arror al pubioo COFIELAMIE-
dar an cuants a sU procedencia empresarid,
en el taso de evocar, coma ya hit EXEreseio,
b rmismma & slmilar ideay

Similitud ortegrdfica, que se preEsento por
ke cninicidencia o letras entre (08 SegnEnios
a compararse, n jos cuales i SECUEnci de
vorales, I fangitud, el ndmenn de sihabas, las
reifes o o5 terTRINGCIONES COMMIneS, Puadan
prodicir en mayor o meso grado, que it
econfusion sea mds paipable u ol

Similitud fonética, que & prodice entre
signas que al $ar pronuwncidas tiene sonido
similar. Sin ernbarga debe tenerse en cuenta
las pare ticbanciodes quae consend catls coso,
son el finds dereeminr o existe fa posibiidad
roal de confudidn,

En tal sentido, considerarnos que al efectuar el
pxamen comparativo de ks signes la aurtaridad
administrativa se ha limitade a spreciar sdlo
une de los elementos gue confoman las mar

¢ a5 confrontadas —el examen grahco fanético-,
vuinerando de esta manera lo dispuesto &n el
inciso al del-articule 131 dol Decreto Lagislativi
B2, norma que establece que gfectos e es-
tablecer sl dos signos s0n semejantas y Capaces
de conducir & confusidn y errar al consumidor,
la Gicina de Signos Distinthvos debera tomal
an ruenta la apraciaciin sucesha di ks signas
comsiderando su aspecto de conjunta

Leg del@&armini

Ante eflo el titular de la marca soliciteda presen-
td recursa de apelaciin,

Consideramos que la sola presancla da los war-
minas 1AC e WAGS na son sufidentes para que
los consumidones les atmbuyan un origen em-
presarial comiin a los sarvicios gque distinguen
Ins marcas an conflicts, debiendo percatarse si
dichas marcas cusnizn con ofros elementos qus
e etonguen subcients fuerza distintiva Asl por
eferniplo, en el case de [a marca registrada (1AG5)]
la Direccidn debe tomar en considaration gue
e4ka cUenta en su logotin com atros tErminos
adichanales coano la palabra INTERHATIONAL
ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOEOLE,
rrlentras gue en el caso de WG esta viene ex-
presada en su logotipo come INSTITUTO DE
ALTA GEREMCIA. Esto es, realizar un andllsls de
s otros ebementos adickonalas a 1AG e lAGS.

[ vty lade, desde el punio de vista conceptual
e ideoldalco son También caras las diferencias
entre ambos signos, aprecidndose que en el
caos de |a rmarca registrada se irata de servicios
relacionados a gastronomea, mientras queenel
caso de la marca salicitada de trata de servicios
de aducackdn en gerencia. Como hemad pre-
cisado en los acipites precedentes B similitud
no esta dada por ba clase a la cuad pertenezcan
|amibans e ubican en la clage 41 de la Momen-
chatura Oficial) toda vel que esta 5080 5irve para
determinar el senicios que prestan -sdecacion-
mas po el producto en sl mismo,

Cuzrdo hemos senaladoque debe realizarse un
exarmen “en su conjunte” nos referimos no solo
al ennjunta de sllabas o siglas gue integran las
marcas sing a suexamen grafico y fordico, Esta
amision en la pealacian por parie de la Direc

cion no pueds ser casual yes atribuibie a Ges en
psle CELm 8 prorizo las pequeting semejanzas,
rinimizando has diferencias existentes

Sila Direccitn hublera hecho estos analisis
no hshlera resultada stribuible estar frente a
mancas que ofrecen servicios bajo un mismo
origen empresanal pues estamons frente a sighas
e transmiten conceptos abdolutamente dis-
tintas, en ks gue las marcas estan destinadas
a consumidores debidamente informados que

gien del iigsgn d& confusibn en el Derechod do Warcas
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analizardn culdadosaments las ofertas del mer
caday an bos que dficimente podrian confundis
o psociar los senvicios de educacion en gasiro-
nomia de B marca registrada con los servicing
de educacion an gerencia de la marca solicitada,

4, Apreciationes de a Sala

La Sala consldera que el rlesgo de confuskon
debe analizarse teniende en cuenta 1z inta-
rralacién de todos Ios elementos: producios-
servicics, sigmwos y fuerza distintiva de (05 signos
Perg recalcando que se trata de elemantos
independientes unos de otros, de modo gue
para & analisls de la simibtud o consxlin con-
petitiva de productos o servicios, resulta irrele-
wante tanto la similited de los signes como su
distintividad. Sefialando que la confusidn entre
tos Signas es tanto mayos cuanto mayor seala
sirmlitud 0 conexion de estos.

Tratandose de signas que brindan serviclos
comprendidos enla clase 41 de la Nomencla-
tura ficial, los cuales constivuyen servicios
especializadas, cuya contratacion depende
de las preferenclas del pibfico usuario, resulta
razonable presumic que se prestard especial
atencion al momento de su contratacikdn, 1o-
Mando &f cudnta que se irota de actividades
de ransmisidn de conccimbentos, las cualss
ectin dirigidas & un pdblico corvecado para
tal efecta, pudiendo ser prestados, en un lugar
determinado, por comespondencia, o mediante
canales de comunicacldn preestablecidas,

Eajo este razonamients la Sala advirtd que des-
de el punto de vista fondtles, 5 bian se tratan de
dos signos con las denominacdones casi simlla-
res (L4G-1AGS) se orlginan en um sonida similar
en la medida que la letra “57 da la marca regls-
trada no resulta suficiente para diferanciarlas;
¥ desre el punto de vista grdficn si bien ambos
signes prisentan ka particulz IAG tanto el gigng
solicitado camea ly marca registrada presentan
otros elementos figuratives que no dan origen
a una impresian visual distinga,

ilnembargo la Sala a pesar de advertir la poca

similitud entre |os signas tantn visual, fondtica
¥ arifica, resolvit denegandao el registro de

Pinkae Fliml Blanek

marca dee sarvicio constituida por IAG, en base
a lo siguibente:

0 Mo existen ofras marcas reqistradas en la
clase 41 que incluvan la denominacién
AGS) en su conformacion.

Ol Existe identidad entre los servicios de las
shanos,

5. Raciodinio del Juzgado

En vista de [a denegacidn dal recusc de ape-
lacion se procedid a plantear una demanda
cortensingn acministrativa, por cuanto llamala
atencidin que la Sala reconozca quee [as rmarcas
en conflicto son diferentes tanto grafica como

fonéticamente y pese a allo insista en 12 dene-
garoria de la marca.

Vil CONCLUSIONES

Como dijera ¢l profesor Fernandez-Movea al
respecto "la marca no astriba en un signo aks-
tractamente considerado, sino que esun signo
puEsio en relacion con una o varlas clases de
productos 0 senicios. Paralelamenta, el dereche
sobee la marca no recae sobre un signe per se,
Sine Schre un Signo puesto-en relacidn con una
@ varias clases de productos o servicios”, Cada
marca nace y establece inmediatamente, por su
Propia naturaleza, una relackin a un producto
previamente detenminado.

En el Derecho Marcario para la determinacion
de riesgos de confusion se hace necesario la
aplicacion del principio de especialidad, ol opal
va dirlgido a determinar la compatibilidad de
signios idénticos o semejantes cuando se aphican
en sectores de procductos o servicios que son
diferentes dentro de un drea comercial deter-
minisda, s decin permile que convivan marcas
iclériticas para productos distinios, siempre que
e5tos sean fo suficentemente distintos coma
Feard que no s suscite el flewo de confusan
respects del origen empresarial,

Lst-:-_sin duda 0o &4 tarea sendilla, lo que uizds
euplica que las autaridades dal INDECD®] tian-
dan, con derta frecuencla, a aplicar criterios



demasiado rlgurccas, que ng semipas valoran
adecuadaments kas cirounstandias particulares
del caso debiendo tener como premisa gue |a
mera semejanza entre fas marcas no es sufi-
clenite. En nusstra oplnkén, b mem semajanza
entre las marcas no basta para considerarias
Incormpatibles, aun cuando estan raferidas a la
rmisma clase de servicios {en el caso analizadn,
clase 41], y aun cuande 8l resgo de confusion
daba prevenirse especialments por tratarse de
senvicios educativos.

Eri el caso que nos ocupa, [a Sala del INDECOR
o pronwendid sobre el riesgo de confusidn entre
las marcas de la clase 41, eso a5, destinadas a

is detarminacidn dal rigsge de confusida gn &l Dereche da Marcas

distinguir servicios educativos. Mo considemndo
fue el grado de similitud entre armhas deba ser e
suficientementa elevada, v el riesgo de confusion
debe valorarse desde | perspectiva de un con-
sumidor medisnamente informado ¥ perspicaz,

o basta con aplicar indiscriminadamante una
serie de reglas preestablecidas. Cada caso debe
ser pnalizado de forma indnadualizada, aten-
diendo a todas las circunstancias del mismo
tanto grafica como fonéticamants, En suma,
el consumidar no es tonto v el proteccionismo
aycesivo o el recurso a Criterios mecanicistas
gquee feciliten la tema de declsiones no s, en
absolut, deseable

DENGDND

[
TR AL

Aevizin sditads por alumnos de la Facultad de Derecha de la Unlversidad de Lima

ADVOCATUS |24

ESPEE/AL



	000061
	000062
	000063
	000064
	000065
	000066
	000067
	000068
	000069
	000070
	000071

