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RESUMEN. El presente articulo trata sobre las alternativas existentes en la Ley General
de Sociedades para la transferencia de marcas. Como bien sabemos, las formas
tradicionales de transferencia de bienes estan contempladas en el Cédigo Civil. En el caso
de las sociedades, como personas juridicas, estas también pueden adquirir o transferir
activos a través de los distintos contratos regulados en el Cédigo Civil; sin embargo,
ademas, la Ley General de Sociedades establece otras alternativas de transferencia de
activos para las sociedades, tales como el aporte de capital, la distribuciéon de utilidades,
la reduccién de capital, la reorganizacion societaria y la distribucion del haber social.
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CORPORATE ALTERNATIVES FOR TRANSFERRING TRADEMARKS

ABSTRACT. This article is about the existing alternatives included in the General
Companies Act for the transferring of trademarks. As we know, the traditional ways to
transfer property are set in the Civil Code. In the case of companies, as legal entities, may
also acquire or transfer assets through the contracts ruled in the Civil Code but also the
General Companies Act establishes other alternatives for the transfer of assets for the
companies, like the capital contribution for the incorporation and capital increase, the
distribution of profits, the reduction of share capital, the corporate reorganization and
also the distribution of the balance in a liquidation.
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1. INTRODUCCION

Como con cualquier otra area del derecho, el derecho marcario y societario se cruzan
cuando se trata de marcas que serdn adquiridas o transferidas por una sociedad. De
esta forma, si interviene una sociedad en la transferencia de marcas no solo se deben
considerar las normas que regulan las marcas y las aplicables a las transferencias
reguladas en el Cadigo Civil de 1984, sino que, ademas, se deberan revisar las normas de
la Ley General de Sociedades, del 9 de diciembre de 1997 (LGS, en adelante). Por ejemplo,
por ser una persona juridica, una sociedad debe actuar a través de un representante que
sea persona natural. Esta persona natural, por su lado, debe haber sido autorizada para
representar a la sociedad, ya sea por ley, por el estatuto, por la junta general de accionistas,
por el directorio o mediante delegacién de otro representante. Es decir, a diferencia de
las operaciones entre personas naturales, es necesario revisar si el representante de
la sociedad tiene poder para adquirir o transferir activos, situacién similar a la de una
transaccion en la que una persona natural actda a través de un representante.

No obstante, en el caso de las sociedades anénimas, no basta con comprobar el
poder del representante, sino que, en determinados casos, la transferencia de activos
debe ser aprobada necesariamente por la junta general de accionistas. Esto ocurre si el
valor contable de los activos —o de las marcas, en este caso— supera el 50 % del capital
social, conforme a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley General de Sociedades.

Por otro lado, las sociedades son personas juridicas y su patrimonio es independiente
del de sus socios. Asi, las sociedades pueden ser propietarias de activos, incluyendo
marcas. En la sociedad andnima, por ejemplo, los accionistas son titulares de acciones
que les otorgan determinados derechos, como votar en las juntas generales de accionistas
y recibir las utilidades que la sociedad genere. Sin embargo, los accionistas no son
propietarios de los activos de la empresay la tnica que puede disponer de dichos activos
es la propia sociedad. Claro esta que los accionistas pueden decidir que la sociedad
disponga de sus activos, pero, para ello, requieren reunirse y aprobarlo en la junta general
de accionistas. En todo caso, quien transferira los activos siempre sera la sociedad —en
su calidad de persona juridica independiente— y no sus accionistas.

Precisamente, respecto a los activos, la Ley General de Sociedades regula diversas
alternativas de transferencia de bienes por parte de las sociedades. Como bien sabemos,
las formas tradicionales de transferencia de la propiedad estan contempladas en el Cédigo
Civil, como la compraventa, como el tipico contrato a titulo oneroso, y la donacién, como
el tipico contrato a titulo gratuito. Las sociedades pueden también adquirir o transferir
activos via compraventa, donacién o cualquier otra forma regulada por el Cédigo Civil;
ademads, la Ley General de Sociedades establece otras alternativas de transferencia para
las sociedades, como el aporte de capital, la distribucién de utilidades, la reduccién de
capital, la reorganizacién societaria y la distribucion del haber social en una liquidacién.
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De este modo, el presente articulo tiene como propdsito revisar las distintas
alternativas de transferencia de marcas cuando interviene una sociedad. Cabe indicar
que, si bien nos concentraremos en la sociedad anénima por ser la forma societaria mas
utilizada en el Perq, la mayoria de estas disposiciones también es aplicable a las otras
formas societarias.

2. SOBREEL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE MARCAS

Antes de desarrollar este punto, es importante que el lector tome en cuenta que la marca
es una categoria especial y, seguramente, la mas conocida y utilizada del universo de los
signos distintivos, pero no es la Unica. Dentro del universo de los signos distintivos, o de los
signos que se usan para diferenciar productos, servicios, actividades o establecimientos
pertenecientes a una sociedad respecto de los de otra, podemos encontrar, ademas de
las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las marcas colectivas, las
marcas de certificacion y las denominaciones de origen, cada uno de los cuales cuenta
con sus particularidades. En tal sentido, si bien nos concentraremos en las marcas, en
el caso de tratarse de otro tipo de signo distintivo, se debe considerar si existen reglas
especiales que deban observarse.

Cuando nos referimos alas marcas en sentido estricto, aludimos alos signos distintivos
aptos para diferenciar productos o servicios en el mercado y, a la vez, para diferenciarlos
de los que corresponden a la competencia. En palabras del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (2015): “La marca tiene como funcion principal la de identificar los
productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o
semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona” (Proceso 268-IP-2015).

En la misma linea, Carlos Fernandez-Novoa (2004, p. 173) ha indicado que un signo
carente de caracter distintivo en relacidn con los correspondientes productos o servicios no
puede desempefiar la funcién basica de lamarca, a saber, la de denotar el origen empresarial.
Por su parte, la propia Direccion de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi, 6rgano encargado
de calificar las solicitudes de registro de marcas, ha sefialado lo siguiente en la Resolucién
382-2026/DSD-INDECOPI emitida por la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi del 8
de enero del 2026 en el marco de la tramitacion del Expediente 51703-2025:

Es de tener en cuenta que la funcién esencial de una marca es la de distinguir los
productos o servicios de un competidor de los demas productos o servicios que
se ofrecen en el mercado. Este caracter distintivo del signo permite al empresario
individualizar sus productos o servicios para asi participar en el mercado, y al
consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio
que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusion o engafio.

A diferencia del caso de inmuebles y vehiculos, las marcas no se inscriben en los
Registros Publicos (Superintendencia Nacional de los Registros Publicos [SUNARP]), sino
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en el Registro de la Propiedad Industrial administrado por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Registro Indecopi),
de conformidad con lo sefialado en la Decision 486 (régimen comun sobre propiedad
industrial), del 14 de septiembre del 2000, y el Decreto Legislativo 1075, del 28 de junio del
2008, que aprueba las disposiciones complementarias a la Decision 486.

Por ejemplo, para el registro de una marca, la Decisién 486 exige que el signo,
ademas de ser distintivo, sea susceptible de representacion grafica y precisa que su
naturaleza no debe ser un obstaculo para el registro. En la practica, esto implica que
cualquier signo —como palabras, imagenes o composiciones musicales— pueda acceder
al Registro Indecopi siempre que, en nuestro ejemplo, sea representado graficamente
mediante la escritura, dibujos o pentagramas, respectivamente. Asimismo, el marco
normativo impone una serie de prohibiciones (absolutas y relativas) que la DSD debe
evaluar al examinar las solicitudes de registro de marcas que se presentan ante su
despacho, ya sea de oficio o por iniciativa de parte cuando esta se opone en el marco del
procedimiento de registro (Decision 486, arts. 135-136).

Ahora bien, el registro de marcas se rige por el principio de inscripcion registral: una
marca solo tendra proteccion juridica a partir de su inscripcion en el Registro Indecopi,
momento partir del cual el titular adquiere el derecho de uso exclusivo de la marca. De
ahi que exista una contingencia importante si una sociedad viene utilizando una marca
que no ha sido registrada o que, inclusive siendo registrada, no ha sido oportunamente
renovada’, ya que cualquier tercero podria registrar la misma marca a su favor e impedir
que la sociedad continte utilizdndola e, incluso, denunciarla por infracciéon de sus
derechos de exclusividad.

A diferencia de la adquisicién de derechos marcarios que, como hemos dicho, nacen
con su registro ante el Indecopi, las transferencias no requieren ser formalizadas de manera
obligatoria. No obstante, conforme a lo sefialado en el articulo 161 de la Decisién 48672,
este tipo de actos solo seran oponibles frente a terceros a partir de su inscripcién en el
Registro Indecopi, por lo que es recomendable actualizar este para que este refleje lo
que, en la realidad, viene ocurriendo con los signos. De lo contrario, por ejemplo, si el

! Los registros marcarios tienen una vigencia de diez afos. Al término de este plazo, el titular cuenta
con un periodo de gracia de hasta seis meses para solicitar su renovacién; de lo contrario, el
derecho caducara.

2 Elarticulo 161 de la Decision 486 dice: “Un registro de marca concedido o en tramite de registro
podra ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria, con o sin la empresa a la cual
pertenece. Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro
de marca. La falta de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito. Cualquier persona interesada
podra solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podra
denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusién”.
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anterior propietario tuviera deudas impagas, los acreedores podrian solicitar que se traben
embargos sobre las marcas, pues sigue apareciendo como titular. Incluso, en la practica, un
tercero podria adquirir las mismas marcas y registrarse como su titular.

De esta forma, la transferencia de una marca se entendera realizada entre las partes
conforme a lo dispuesto en el acto juridico (entre vivos o por via sucesoria) que las vincule,
mientras que, frente a terceros y para fines de oponibilidad, se entendera realizada solo a
partir de su inscripcion en el Registro Indecopi. Esto es asi, porque, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 7 del Decreto Legislativo 1075, se presume, sin admitirse prueba
en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones
efectuadas en los registros correspondientes, los que, ademads, se presumen ciertos
mientras no sean rectificados o anulados (Decreto Legislativo 1075)°.

Ahora bien, para registrar la transferencia de una marca, la persona (natural o
juridica) interesada (titular o adquirente) debe iniciar un procedimiento ante la DSD
denominado modificacién de registros. En el caso de las personas juridicas, se debera
adjuntar el documento que acredite las facultades de representacion o indicar el asiento
y el nimero de la partida registral en los que consten dichas facultades. Asimismo, si el
solicitante ha tramitado alguin procedimiento administrativo previo ante el Indecopi, con
el mismo representante, podra citar el nimero de dicho expediente o adjuntar copia del
cargo respectivo, a fin de que la autoridad verifique de oficio la vigencia de sus facultades.
También se debera remitir el sustento de la transferencia, el cual debe constar por escrito
e incluir referencias expresas a la marca materia de la transferencia y a su respectivo
nimero de certificado de registro, asi como los datos del titular y del adquirente y sus
respectivas aceptaciones. Cabe sefialar que para la transferencia de otro tipo de signos
distintivos, y considerando su especial naturaleza, la autoridad podra realizar otro tipo de
requerimientos®.

Es importante considerar que la DSD realiza un analisis de fondo en el que verifica,
principalmente, si la inscripcidn de la transferencia vulnera alguna disposicién normativa.

3 Enel Decreto Legislativo 1075, dice el articulo 7 (Registro de actos): “Las transferencias, licencias,
modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podran inscribirse en
los registros de la propiedad industrial. Los actos y contratos, a que se refiere el parrafo anterior
surtiran efectos frente a terceros a partir de suinscripcion, salvo las licencias que afecten registros
sobre signos distintivos. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene
conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los
cuales se presumen ciertos mientras no sean rectificados o anulados. La direccién competente
establecerd la forma de organizacion de sus respectivos registros y dictara las disposiciones de
inscripcion que sean necesarias”.

4 Por ejemplo, para la transferencia de nombres comerciales que, a diferencia de las marcas,
identifican una actividad econémica, una empresa o un establecimiento, la DSD requiere que el
solicitante acredite que la transferencia de dicho signo distintivo se ha realizado de forma conjunta
con la empresa o establecimiento con que venia usandose.
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Uno de los supuestos mds comunes de denegatorias de inscripcién de transferencias
ocurre cuando una persona natural o juridica cuenta con un portafolio de marcas similares
entre si y decide transferir solo una de ellas. Imaginemos, por ejemplo, que la sociedad X
es titular de las marcas ABC, abc, AbC y aBc para identificar servicios educativos
y decide transferir a un tercero (denominado Y) la marca ABC y conservar para si las
marcas restantes. En este caso, aun cuando X o Y cumplan con los requisitos formales
mencionados, resulta altamente probable que la DSD solo inscriba la transferencia si se
acredita que, ademds de la marca ABC, también se han transferido a favor de Y las marcas
abc, AbC y aBc o si se demuestra que entre X e Y existe vinculaciéon econémica. En caso
contrario, la DSD considerara que existe riesgo de confusion y denegara la inscripcion,
pues, como hemos sefialado, dos marcas similares o parecidas no pueden estar inscritas
en el Registro DSD a nombre de titulares distintos, salvo que entre ellos exista vinculacion
econdmica que permita inferir que ambos responden al mismo centro de intereses.

3. FORMAS DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS REGULADAS EN EL CODIGO
CIVIL

A efectos de compararlas con las alternativas contempladas en la LGS, repasemos a
continuacién las distintas formas de transferencia de propiedad de activos reguladas en
el Cédigo Civil, en las que podria participar una sociedad:

a. Compraventa: implica la transferencia de activos por un precio. Para ello, se
requiere identificar el bien —en este caso, las marcas— y también fijar el precio,
que se paga en dinero®. El pago del precio podrd ser al contado o diferido.

b. Permuta: implica la transferencia de activos a cambio de otros activos®. No
hay pago de un precio. En nuestro caso, seria una marca por otra marca o una
marca por otro tipo de bien.

c. Donacién: implica una transferencia de propiedad a titulo gratuito, es decir, sin
contraprestacion alguna’. En este caso, implicaria la transferencia de marcas
a titulo gratuito.

d. Dacién en pago: a diferencia de las anteriores, no es propiamente un contrato,
sino una forma de cancelar obligaciones. Implica cancelar una obligacion

5 Articulo 1529 del Cédigo Civil: “Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad
al comprador y éste a pagar su precio en dinero”.

6 Articulo 1602 del Cédigo Civil: “Por la permuta los permutantes se obligan a transferirse
reciprocamente la propiedad de bienes”.

7 Articulo 1621 del Cédigo Civil: “Por la donacién el donante se obliga a transferir gratuitamente al
donatario la propiedad de un bien”.
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entregando un bien distinto al acordado originalmente®. En nuestro caso,
ocurriria, por ejemplo, si en lugar de pagar un préstamo con dinero se le paga
al acreedor con una marca. Es decir, se le transfiere la propiedad de la marca
para pagar la deuda.

Para formalizar la transferencia de una marca frente a la DSD, bajo cualquiera de las
modalidades antes descritas, se debe cumplir con los requisitos generales y presentar el
original del contrato que acredite el acto juridico celebrado entre el titular de la marca y el
adquirente. Dicho contrato debe indicar de forma expresa la marca objeto de transferencia
y su nimero de certificado correspondiente®.

Ahora, veamos las alternativas adicionales que tendria una sociedad para adquirir o
transferir una marca, conforme a la LGS.

4. APORTE DE CAPITAL PARA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD

La primera forma de transferencia que aparece en la LGS es la del aporte para constituir
una sociedad. Los aportes pueden ser efectuados por personas naturales o juridicas y
pueden ser bienes dinerarios o no dinerarios. Entre los no dinerarios se encuentran los
bienes inmuebles y muebles. Entre estos ultimos, se encuentran las marcas.

El aporte por constitucion implica basicamente la transferencia de un bien por parte
de los socios fundadores con el fin de constituir una sociedad. Ello se debe a que las
sociedades necesitan contar con un capital social para constituirse, el cual, inicialmente,
estd integrado por los aportes de los socios fundadores. Asi, en una sociedad anénima,
los socios fundadores transfieren un bien a la sociedad como aporte de capital y reciben
a cambio acciones. Desde otra perspectiva, los socios fundadores suscriben acciones y
las pagan, ya sea con dinero o con otro tipo de bienes.

Respecto al aporte de capital, el articulo 22 de la LGS establece que este “transfiere
en propiedad a la sociedad el bien aportado”. De esta forma, si se aporta una marca, el

8 Articulo 1265 del Cdédigo Civil: “El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como
cancelacion total o parcial una prestacion diferente a la que debia cumplirse”.

9  En caso de no presentar el contrato original, también es factible aportar una copia certificada
notarialmente del contrato (ya sea del documento integro o del extracto relevante). Asimismo,
se admite la presentacién de un certificado de transferencia (no certificado) o un documento de
transferencia (no certificado) suscrito por ambas partes, con el contenido minimo que exige el
Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994 (Decreto Supremo 007-2009-RE, 17 de
enero del 2009). Al respecto, para el Certificado de Transferencia, el Reglamento del Tratado sobre
Derecho de Marcas de 1994 exige, en lineas generales, identificar los nimeros de registro de las
marcas involucradas en la transferencia, precisar el alcance de esta, e incluir los datos del cedente
y cesionario, asi como sus respectivas firmas. Para el documento de transferencia, ademds de los
requisitos mencionados, se requiere una declaraciéon formal de transferencia.
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accionista que la aporta dejara de ser titular de esta, la cual pasara a ser propiedad de la
sociedad que la recibe. Nétese que se trata de transferencia de propiedad, igual a la que
ocurre en una compraventa, donacién u otra de las formas de transferencia de propiedad
reguladas en el Cédigo Civil, antes comentadas.

En el caso de aporte de bienes no dinerarios, como lo son las marcas, la LGS requiere
gue se cuente con una valorizacion, la cual no necesariamente debe ser una tasacién
efectuada por un tasador colegiado (Resolucion 2046-2024-SUNARP-TR [NSIR-T] del 17 de
mayo del 2024). Sin embargo, la ley si exige que contenga requisitos minimos, como son
identificar el bien o fijar el criterio de valorizacién y el valor asignado'. Asimismo, la LGS
establece en el articulo 22 que “el aporte de bienes no dinerarios se reputa efectuado
al momento de otorgarse la escritura publica”. Al respecto, cabe comentar que, para
constituir una sociedad, la LGS exige que el acuerdo de constituciéon —la minuta— se
formalice mediante escritura publica ante un notario. En dicha escritura publica constara
la evidencia de los aportes. Asi, conforme a esta norma, la titularidad de las marcas
aportadas se entenderd transferida con el otorgamiento de la escritura publica de
constitucion.

Ahora bien, para la inscripcién de una sociedad en la Sunarp, el Reglamento del
Registro de Sociedades aprobado por Resolucién del Superintendente Nacional de los
Registros Publicos 200-2001-SUNARP-SN, del 24 de julio del 2001, indica en el literal
c) del articulo 35 que la efectividad de la entrega de los aportes se comprobard ante
el Registro “si el aporte es de bienes registrados, con la inscripcion de la transferencia
a favor de la sociedad en el registro respectivo”. Esto quiere decir que la inscripcion
previa en el registro del bien constituye un acto previo o necesario para la inscripcién
en la Sunarp.

En el caso de las marcas, el registro de la transferencia de la marca en favor de
la sociedad ante el Indecopi podra sustentarse con la minuta de constitucién. Este
documento debe detallar el aporte con la identificacién precisa de la marca y su nimero
de certificado. Ademas, debe contar con la firma de todos los socios, incluida la del titular
del derecho marcario.

0 Articulo 36 del Reglamento del Registro de Sociedades: “En los casos de los aportes de bienes
o de derechos de crédito, sin perjuicio de lo exigido por el Articulo 27 de la Ley, el informe de
valorizacién debe contener la informacion suficiente que permita la individualizacién de los bienes
o derechos aportados. El informe debe estar suscrito por quien lo efectud y contendra su nombre,
el nimero de su documento de identidad y domicilio”.
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5. APORTE DE CAPITAL POR AUMENTO DE CAPITAL

Similar al aporte por constitucion de una sociedad es el aporte para aumentar el capital
de una sociedad. En este caso, a diferencia del supuesto anterior, la sociedad ya existe
y requiere aumentar su capital social. Los accionistas o terceros, personas naturales o
juridicas, realizan aportes a esta y reciben a cambio acciones. Al respecto, la LGS prevé
distintas modalidades de aumento de capital social, como son los nuevos aportes, la
capitalizacion de créditos y la capitalizacion de cuentas patrimoniales como utilidades,
beneficios, reservas y primas de capital (LGS, art. 202). En la modalidad de nuevos
aportes, estos pueden ser, al igual que en la constitucion de una sociedad, aportes
dinerarios y no dinerarios, dentro de los cuales se encuentran las marcas. Para los
aportes por aumento de capital se deben observar las mismas reglas que rigen el aporte
por constitucion antes comentado.

Por otro lado, ya que en este caso la sociedad ya existe, el aumento de capital debe
ser aprobado por la junta general de accionistas, con un quorum y mayoria calificada
(LGS, art. 116). El acuerdo de aumento de capital se refleja en un acta, implica modificar
el estatuto social en la parte del capital social y debe otorgarse una escritura publica y ser
inscrito en los Registros Publicos. Tratandose del aporte de una marca, la inscripcién ante
la DSD podra sustentarse en copia certificada notarialmente del acta de aumento de capital
o copia simple de su escritura publica. Estos documentos deben detallar el aporte con la
identificacién precisa de la marca y su respectivo nimero de certificado, y contar con la
firma de los socios participantes en la sesidn (incluida la del titular del derecho marcario).

6. TRANSFERENCIA POR DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

En este caso, se trata del pago de las utilidades de una sociedad a sus accionistas
mediante la transferencia de marcas. Al respecto, una vez al afio, de manera obligatoria,
la junta general de accionistas debe reunirse en la denominada junta obligatoria anual,
a fin de tratar, entre otros asuntos, la revisién de los estados financieros del ejercicio
economico anterior y pronunciarse sobre el destino de las utilidades, si las hubiese (LGS,
art. 114). Sobre el destino de las utilidades, la junta obligatoria anual puede acordar
su distribucién de las utilidades mediante la entrega de dividendos a los accionistas.
Cabe indicar que, si bien anualmente la junta general de accionistas puede aprobar la
distribucién de utilidades en la junta obligatoria anual, ello no obsta para que lo pueda
hacer posteriormente en cualquier otra oportunidad. Asimismo, también lo podra hacer
sobre la base de los estados financieros parciales preparados para un determinado
periodo, como dividendos a cuenta.

Una vez aprobada la distribucién de dividendos, la sociedad quedara obligada a
pagarlos a los accionistas. Si bien la forma usual de pagar los dividendos es con dinero y,
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pese a no estar regulado expresamente, es posible que dicho pago sea también efectuado
en especie, es decir, mediante la transferencia de un bien distinto del dinero, por ejemplo,
una marca. Ello debe ser acordado con los accionistas que recibiran los bienes, de
manera similar a una dacion en pago. De esta forma, una sociedad podria acordar con
sus accionistas que, en lugar de pagarles los dividendos en dinero, se los pague mediante
la entrega de una marca. De esta manera, se concreta la transferencia de la marca.

Este caso presupone que el titular de la marca inscrita en el Registro Indecopi es
la sociedad y que el adquirente del signo seran los accionistas (o un tercero a quien
aquellos le hayan cedido los derechos), quienes la recibirén en calidad de dividendo. Para
efectos del procedimiento de inscripcién de la transferencia ante la DSD, se recomienda
utilizar como sustento una copia certificada notarialmente del acta de la junta general
de accionistas que asigna la marca al accionista. Como en los casos anteriores, sera
fundamental que este documento incluya la identificacién precisa de la marca materia de
la transferencia y su nimero de certificado.

7. REDUCCION DE CAPITAL

En algunos aspectos, similares a la transferencia de la marca como pago de dividendos,
se encuentra la transferencia de la marca mediante reduccién de capital. Al respecto, del
mismo modo que en una sociedad anénima puede requerirse aumentar el capital social o
también puede darse el caso de que los accionistas consideren reducirlo. La LGS regula
distintas modalidades de reduccion de capital, como son la entrega del valor nominal
amortizado, la entrega delimporte correspondiente a la participacion en el patrimonio neto
de la sociedad, la condonacién de dividendos pasivos, el restablecimiento del equilibrio
entre el capital social, el patrimonio neto disminuido por consecuencia de pérdidas, entre
otras (LGS, art. 216). Para el presente caso serian aplicables la modalidad por entrega del
valor nominal amortizado y la de entrega del importe correspondiente a la participacion
en el patrimonio neto de la sociedad.

En los dos casos indicados, como consecuencia de la reduccion de capital, se
cancelan aquellas acciones que representan la porcion del capital social disminuido
y los accionistas. A cambio de las acciones de su propiedad que son canceladas,
reciben una compensacion. En la primera modalidad indicada, reciben el valor nominal
amortizado, es decir, un monto equivalente al valor nominal de las acciones que son
canceladas. En la segunda modalidad, reciben como pago un monto equivalente al
valor patrimonial de las acciones canceladas. Ahora bien, es usual que el pago —ya sea
del valor nominal o del valor patrimonial— se realice en dinero. Sin embargo, al igual
que en la distribucion de utilidades, si bien no esta regulado expresamente, el pago
puede ser también en especie, como, por ejemplo, mediante la transferencia de marcas,
similar también a una dacion en pago.
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Al igual que el aumento de capital, la reduccion de capital solo puede ser aprobada
por la junta general de accionistas e implica modificar el estatuto social en lo relativo
al capital social. Sin embargo, en las modalidades indicadas, requiere también que se
publiquen tres avisos con intervalo de cinco dias en el diario oficial El Peruano y en otro
diario, y que se otorgue el derecho de oposicién a los acreedores. También requiere de
escritura publica e inscripcion en los Registros Publicos.

En el caso de que se transfieran marcas con una reduccién de capital, como en el
caso anterior, este supuesto presupone que el titular de la marca inscrita en el Registro
Indecopi es la sociedad y que alguno de los accionistas sera el adquirente del signo a
cambio de sus acciones (o un tercero a quien se le haya cedido los derechos). Para efectos
del procedimiento de inscripcién de la transferencia ante la DSD, se podra utilizar como
sustento una copia certificada notarialmente del acta de junta general de accionistas
que aprueba la reduccion del capital y la entrega de la marca al accionista. Como en los
casos anteriores, sera fundamental que este documento incluya la identificacién precisa
de la marca materia de transferencia y su nimero de certificado. De manera alternativa,
se podrd presentar una copia simple de la escritura publica de dicha acta. En cualquier
caso, se recomienda acompafiar la solicitud con la constancia de inscripcion registral
correspondiente para acreditar la validez de la adopcién del acuerdo.

8. ESCISION

La escision es una forma de reorganizacion societaria regulada por la LGS que implica
la divisién patrimonial de una sociedad. La escision puede ser total o parcial. Es total
cuando se divide en dos 0 mas partes y se extingue. Es parcial cuando la sociedad se
divide en dos o mas partes, pero no se extingue, es decir, se mantiene vigente (LGS,
art. 367). Al respecto, la division de la sociedad se materializa mediante la segregacion
de uno mas bloques patrimoniales, los que son transferidos a sociedades ya existentes
0 que se constituyen en el proceso de escision. La escisidn solo puede llevarse a cabo
entre sociedades. Salvo en determinadas excepciones, los accionistas de la empresa que
se escinde reciben a cambio acciones de la sociedad receptora del bloque patrimonial.

Por su parte, los bloques patrimoniales en una escisiéon pueden estar compuestos
por activos o por activos y pasivos. Dentro de esos activos se puede incluir a las marcas.
Asi, el bloque patrimonial que es escindido por una sociedad puede componerse por uno
0 Mas activos y, en nuestro caso, podria estar compuesto por una o mas marcas. De esta
forma, en términos practicos, una sociedad podria adquirir o transferir una 0 mas marcas
a otra sociedad a través de una escision.

La escision debe ser aprobada por la junta general de accionistas, pero requiere que
previamente el directorio apruebe un proyecto de escision y se fije una fecha de entrada
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en vigencia de aquella. La escision requiere también que se publiquen tres avisos con
intervalo de cinco dias entre cada uno, en el diario oficial El Peruano y en otro diario, y que
se otorgue a los acreedores de las sociedades involucradas un plazo de treinta dias para
que se puedan oponerse en caso de que consideren que la escisidn afecta la probabilidad
de cobro de sus créditos. La escision se formaliza mediante escritura publica y se
inscribe en Registros Publicos, en las partidas registrales de las sociedades involucradas.
Al respecto, a nivel registral societario, el articulo 129 del Reglamento del Registro de
Sociedades indica que, “en mérito de la inscripcion de la escisién, puede solicitarse la
inscripcién de la transferencia de los bienes y derechos que integran los patrimonios
transferidos”. Es decir, primero se inscribe la escisién la partida registral de la sociedad y,
luego, en los registros de los bienes transferidos.

En el caso de que la escisidn incluya marcas, el procedimiento para inscribir las
transferencias de registros marcarios en casos de reorganizacién societaria como la
escision se regula por las disposiciones del Decreto Legislativo 1310, del 20 de diciembre
del 2016, que aprueba medidas adicionales de simplificacién administrativa. Conforme
a esta normativa, la DSD requiere que el titular de la marca o su representante suscriban
una comunicacion dirigida a la DSD, en la que indiquen que las condiciones que motivaron
la concesion del registro marcario se mantienen e incluyan los datos de los documentos
por los cuales se formalizé la escision y el asiento de inscripcidn correspondiente en los
registros publicos. Desde luego, el documento por el que se acuerda la escision, vale
decir el acta de la junta general de accionistas, debe incluir una referencia expresa a la
marca que sera transferida y a su nimero de certificado. Cabe sefialar que, en virtud
de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1310, la DSD se encuentra impedida de exigir
el pago de una tasa administrativa para inscribir el cambio de titularidad derivado de
una reorganizacion societaria, apartandose asi del régimen general aplicable a otros
procedimientos de modificacion registral.

9. REORGANIZACION SIMPLE

Lareorganizacion simple es en estructura similar a la escisiony, al mismo tiempo, al aporte
de un bien no dinerario en un aumento de capital. Al igual que la escision, es también una
forma de reorganizacion societaria regulada en la LGS (art. 391). Es similar a la escision,
pues implica la segregacién de un bloque patrimonial de una sociedad a favor de otra, ya
sea existente o que se constituya dentro del proceso de reorganizacion simple. De esta
forma, una sociedad también podria adquirir o transferir una 0 mas marcas a favor de otra
sociedad, dentro del bloque patrimonial transferido, via una reorganizacion simple.

No obstante, a diferencia de la escision, la sociedad que segrega las marcas a favor
de otra sociedad recibe a cambio acciones de dicha sociedad receptora. Es decir, las
acciones no las reciben sus accionistas, sino la propia sociedad. En ello, es similar al
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aporte de un bien no dinerario en un aumento de capital. Por otro lado, precisamente por
esa misma razon, es un proceso mas simple, como su nombre lo indica, y no requiere
la aprobacion de un proyecto previo, ni de publicaciones en los diarios ni de otorgar el
derecho de oposicion a los acreedores por treinta dias.

Al igual que en el aumento de capital, la reorganizacién simple debe ser aprobada
por junta general de accionistas, ser formalizada por escritura publica y ser inscrita en los
Registros Publicos. Por otro lado, conforme al articulo 134 del Reglamento del Registro de
Sociedades, primero se inscribe la reorganizacion simple en las partidas registrales de las
sociedades involucradas y, luego, en el registro de los bienes transferidos.

Como en el supuesto anterior, el procedimiento para inscribir las transferencias de
registros marcarios por reorganizaciéon simple se rige por el Decreto Legislativo 1310,
por lo que basta que el titular de la marca o el representante de la sociedad suscriba
una comunicacion dirigida a la DSD en la que indique que las condiciones que motivaron
la concesién del registro marcario se mantienen y consigne en la solicitud los datos
de los documentos por los cuales se formalizé la reorganizaciéon simple y el asiento
de inscripcién correspondiente en los Registros Publicos. Desde luego, el documento
por el que se acuerda la reorganizacién simple, vale decir el acta de la junta general de
accionistas, debe incluir una referencia expresa a la marca que serd transferida y a su
nimero de certificado. En este caso, la DSD tampoco puede exigir el pago de una tasa
administrativa para inscribir el cambio de titularidad.

10. FUSION

Conforme al articulo 344 de la Ley General de Sociedades, “por la fusiéon dos o mas
sociedades se rednen para formar una sola cumpliendo los requisitos prescritos por
esta ley”. La fusion, conforme a la Ley General de Sociedades, puede ser de dos tipos:
por absorcién y por incorporacion. En el primer caso, el patrimonio de una sociedad es
absorbido por otra sociedad. En el segundo caso, el patrimonio es transferido a una
sociedad nueva, la cual absorbe los patrimonios de las sociedades participantes. En
ambos casos, el patrimonio de las sociedades podria incluir marcas. De esta forma, una
sociedad podria adquirir marcas a través de una fusion.

La fusion también es una forma de reorganizacion societaria que debe ser aprobada
por la junta general de accionistas de las sociedades participantes. Al igual que la
escision, esta requiere que previamente los directorios de las sociedades participantes
aprueben un proyecto de fusion, que se fije la fecha de entrada en vigencia de esta y que
sea aprobada por las respectivas juntas generales de accionistas. También, al igual que
en la escision, requiere que se publiquen tres avisos con intervalo de cinco dias, que se
otorgue a los acreedores de las sociedades participantes un plazo de treinta dias para
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que ejerzan su derecho de oposicién si lo consideran conveniente y, finalmente, que
se formalice mediante escritura publica y se inscriba en los Registros Publicos, en las
partidas registrales de las sociedades involucradas. Al respecto, conforme al articulo 123
del Reglamento del Registro de Sociedades, primero se inscribe la fusién en las partidas
registrales de las sociedades involucradas y luego en el registro de los bienes transferidos.

Como en los casos anteriores, si en la fusion se incluyan marcas, el procedimiento
para inscribir las transferencias de registros marcarios se rige por el Decreto
Legislativo 1310. La transferencia de la titularidad aplica a partir de la entrada en vigor
de la fusidn, por lo que basta con que el titular de la marca o su representante suscriba
una comunicacion dirigida a la DSD en la que indique que las condiciones que motivaron
la concesion del registro se mantienen y consignen los datos de los documentos por los
cuales se formalizé la fusién, asi como el asiento de inscripcion correspondiente en los
registros publicos. Desde luego, el documento por el que se acuerda la fusién, esto es el
acta de junta general de accionistas debe incluir referencias expresas a la marca que sera
transferida y a su respectivo nimero de certificado. En este caso, la DSD tampoco puede
exigir el pago de una tasa administrativa para inscribir el cambio de titularidad.

11. DISOLUCION Y LIQUIDACION

Finalmente, la transferencia de activos de una sociedad podria realizarse con ocasién
de la liquidacion de una sociedad, como pago del haber social, es decir, como entrega
del remanente del patrimonio a los accionistas luego de haber sido pagados los
pasivos dentro de un proceso de liquidacién de la sociedad. Al respecto, la LGS regula
la disolucion y liquidacion de las sociedades y, si bien existen diversas causales de
disolucion, el escenario mas comun es que esto ocurra por acuerdo de la junta general
de accionistas (LGS, art. 407). Una vez aprobada la disolucion de la sociedad, la propia
junta debe nombrar a un liquidador, quien se encargara de llevar a cabo la liquidacién de
la sociedad, es decir, en términos generales, de la venta de los activos de la sociedad para
pagar sus pasivos con el producto de dicha venta (LGS, art. 413). Si luego de haber sido
pagados todos los pasivos quedasen activos en la sociedad, entonces corresponde que
este remanente sea entregado a los accionistas como haber social (LGS, art. 420). Cabe
indicar que la ley también prevé la posibilidad de adelantar el pago del haber social bajo
responsabilidad del liquidador, es decir, que la transferencia de los activos podria hacerse
incluso antes de finalizar la liquidacion (LGS, art. 420).

Es usual que el pago del haber social se realice en dinero; sin embargo, si bien esto
no esta regulado expresamente, el pago también se podria realizar con bienes si asi lo
acuerdan la sociedad y los accionistas, tal como ocurre en una dacién en pago. De este
modo, si entre los bienes remanentes existiesen marcas, estas podrian ser transferidas
porlasociedad alos accionistas como pago del haber social. Parainscribir la transferencia
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de las marcas ante la DSD en estos casos, se podra utilizar como sustento el documento
de transferencia del haber social debidamente suscrito por el liquidador y por el receptor
del haber social que se convertird en el nuevo titular del signo. Dicho documento debe
identificar con claridad la marca materia de la transferencia y su respectivo nimero de
certificado.

12. CONCLUSIONES

Como se ha podido apreciar, existen diversas circunstancias reguladas en la LGS en las
que una sociedad adquiere o transfiere activos, incluyendo las marcas, ademas de las
circunstancias previstas en el Codigo Civil. Las normas societarias —en particular, la LGS—
regulan en gran medida las formalidades que deben ser observadas por las sociedades
involucradas para que se produzca la adquisicién o la transferencia de activos. Salvo
en el caso del aporte por constitucién, en las operaciones comentadas se requiere la
participacién de la junta general de accionistas.

Notamos que, entre las formas societarias de adquisicién de marcas por parte de
las sociedades, se encuentra el aporte de capital tanto para la constitucion de sociedades
como para el aumento de capital. Estos aportes pueden ser efectuados por personas
naturales o por personas juridicas. Luego, entre las alternativas societarias para transferir
marcas por parte de una sociedad, se encuentran la distribucion de dividendos, la
reduccion de capital y el pago del haber social en el caso de la disolucién y liquidacion de
la sociedad. En estos casos, ocurre una situacion similar a la dacién en pago, en la cual se
espera que el pago sea en dinero, pero, por acuerdo de la sociedad y de los accionistas,
se paga con un activo, como podria ser una marca. Quienes tienen el derecho a cobrary,
por lo tanto, quienes recibirian en principio las marcas son los accionistas, quienes a su
vez pueden ser personas naturales o juridicas.

También estan las alternativas societarias que pueden involucrar tanto la adquisicién
como la transferencia de marcas por parte de sociedades, como son las operaciones de
reorganizacion societaria, es decir, la fusidn, la escisién y la reorganizacion simple. En
estas operaciones participan Unicamente las sociedades.

En cuanto a la transferencia de marcas, en primer lugar, se debe tener en cuenta que,
ademas de las marcas, existen otros signos distintivos como los nombres comerciales, los
lemas comerciales, las marcas colectivas, las marcas de certificaciény las denominaciones
de origen, cada uno con sus respectivas particularidades. De este modo, segun el tipo de
signo distintivo que se pretenda transferir, se debera revisar si existen normas particulares
distintas de las comentadas. Por otro lado, se debe considerar que la marca que se
transferird no debe ser similar o parecida a otras marcas que permanezcan en poder
del transferente cuando estas identifiquen los mismos productos o servicios. Es decir,
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para evitar eventuales observaciones por riesgos de confusion, la transferencia debera
considerar las marcas similares o parecidas inscritas en la misma clase o en clases entre
las que exista conexion competitiva.

Finalmente, si bien no es obligatorio para que la transferencia sea oponible a terceros,
por seguridad para el adquirente, se debe actualizar la titularidad de las marcas ante el
registro de marcas del Indecopi. Dicho registro es distinto del registro societario y, por lo
tanto, se deberd realizar un tramite adicional. Para ello, se debe tener en cuenta que, salvo
en el caso de la fusién, en los documentos respectivos se debe identificar las marcas
transferidas y sus respectivos numeros de certificado. Las normas marcarias regulan
el procedimiento a seguir para estos propositos y, por ello, deben ser consideradas al
estructurar las operaciones societarias.
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